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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 952 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TLG Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° znsss.fznza SOLICITADA POR TAILG SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO., LTI, mmctaccarsasansonsosnesasisasenasanssnseanssssanssomms sosaaaasssossnsnntsnsessasssnossasntasasasiasass

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 trae aparejado el riesgo de confusién, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho

marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
GBIV, " -t s i o it e e e e e R A e e e e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente CoMParaciOn: —-=--mmssmrmrmm o

TLG Y ETIQUETA (solicitada), y
TL (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortogrifico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por una sigla de dos letras “TL", la marca solicitada se encuentra compuesta por una
sigla de tres letras “TLG" y la "ETIQUETA". Aunque ambos signos sean similares, la impresion de conjunto
es la que debe prevalecer y no los elementos aislados, —---=--rmmmmemmrmm s

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el anilisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion. La
marca solicitada "TLG", como se ha mencionado, es un sigla de tres letras (T-L-G). Por su parte, la marca
antecedente "TL" es una marca compuesta por una sigla de dos letras. Las mismas difieren ya que la marca
solicitada termina con la letra G. Por lo tanto, el consumidor pronunciari la marca antecedente como "TE -
ELE", mientras que pronunciara la marca solicitada como “TE - ELE = GE”. =—««ssesessamasanimmmmnmian s

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: *(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicidn 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 entendera 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 impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sflabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denﬂmmamfm contienen algunas s;."abas iguales pero otras d;ferentes 0 con un nrm.-:: de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 952 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TLG Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N® 20868/2023, SOLICITADA POR TAILG SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO.,, LTD. - - - -

Asuncion, 13 AGD 7R

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TAILG SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO., LTD., contra la Resolucién N° 952 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas, y; ===ss=ssses e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 24 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de TAILG SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO., LTD., e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 952 de fecha 15
de julio de 2024 dictada por la Direccién de Marcas. —--------=-=s--=rsssesmssmseserasern s e se e ame e

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
T T

Que, en fecha 12 de septiembre de 2024 el representante convencional de TAILG SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO., LTD.,, expreso agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 13 de septiembre de 2024, — - —— - —-—rerr e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion considera que: *(..) Que Ja solicitud ha sido sometida a examen de fondo, de
conformidad con la Ley 1294/98. C O NS1D ERA N D O: Que la solicitud de registro de la marca TLG ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 12. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacién 2017-1757195 TL Clase 12 Registro Titular 461945 Inverfin Saeca [PY] Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 62 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -=========m=remmmmmm e

QQue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) La marca antecedente “TL" estd
compuesta por la unién de dos letras, constituyéndose asi en una denominacién simple; mientras que la
marca solicitada “TLG" y etiqueta si bien también se constituye en una denominacion simple, la misma esta
compuesta por tres letras que la conforman, terminando con la letra *G" y cabe resaltar que dicha
denominacion es una alusion directa al nombre comercial del cliente y vista la marca como un conjunto, el
ptiblico en general entiende a Ja marca “TLG Y ETIQUETA", como una correlacion directa con el nombre de
su titular../.. la denominacién de mi mandante “TLG" aparte de generar una alusion directa al nombre
comercial de mi cliente, se constituye en una abreviatura que hace referencia al Slogan “Try Love Go" que
se traduce como “Intenta — Ama — Avanza” ../ Ademads, las siglas TLG son una abreviacién del nombre
comercial de mi representada, conformada por sus tres consonantes TAILG(...)" —------============smzsmnsszeee

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 952 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TLG Y

ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 20868/2023, SOLICITADA POR TAILG SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO., LTD. —- i

Que, la marca solicitada es una marca mixta, la denominacion solicitada va acompanada de una
etiqueta que consiste en la denominacion “TLG" escrita en letras caracteristicas en color negro, aportando
este elemento cierta distintividad a la marca: === e

marca solicitada

TLG

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “TLG Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 12, para los siguientes productos:
“Locomotoras; Coches; Motocicletas; bicicletas; bicicletas eléctricas; carritos; aviones; motocicletas
eléctricas; trineos [vehiculos]: dispositivos antirrobo para vehiculos; scooters eléctricos de dos ruedas
autoequilibrantes; scooters eléctricos de empuje [vehiculos]; neumaticos para ruedas de vehiculos;
triciclos eléctricos; vehiculos eléctricos; alarmas antirrobo para vehiculos; bocinas para vehiculos”; la
marca “TL" se encuentra registrada en la clase 12, para los productos: “Motos, motocicletas, sus partes y
O B OIS e e w8 L B B B e e

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 12, las
diferencias senaladas, nos permiten colegir que las mismas podrin coexistir pacificamente en el mercado. -

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion
T g s LT T

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 952 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Direccién de
MEAICAS, = rreresasssssansssssassssnasssnn s s ansssnn s ss s st ssssaassdesdsssssnahassssssssnmnadoessndosnrdns

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *TLG Y
ETIQUETA", clase 12, Acta N® 20868/2023 solicitada a nombre de TAILG SCIENCE AND
§ NS0/ S1000) 10 €34 6.0 10 b b

Art. 32 NUT'IFIQUESE




DIRECCIGMN MACIONAL DE

.4 PROPIEDAD @ GOBIERNO b, | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Ay 4
Resolucion U J 7

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1045 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOW
BEAUTY", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 21460/2023 A NOMBRE DE MARIA VERONICA MIRET PAVON. =====s==

pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje
corriente. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca “GLOW BEAUTY" fue presentada para
cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *Venta de
cosméticos, articulos deportivos y suplementos deportivos.”. A los efectos de determinar si la solicitud de
registro de marca “GLOW BEAUTY™ resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese
sentido, tenemos que dicha denominacion no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
servicios de la clase 35 del nomenclador internacional. -—--——---scceemrm s

Que, si bien la denominacion solicitada GLOW BEAUTY esta compuesta por dos vocablos, GLOW que
hace alusion a la radiante o iluminada y BEAUTY que significa belleza, los cuales podrian ser considerados
genéricos por separado pero que en su conjunto proyectan una denominacion novedosa y original y alejan
cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie
de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de los
mismos, Bien podria calificarse a la misma como evocativa, no encontrindose cumplidos los requisitos
doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva, -------=-=srmmmrmrm s

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

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion de la marca
solicitada es si la palabra es de uso comun en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segtin la basqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion, se encuentran registradas, en la misma clase, las marcas:
NATURAL BEAUTY, Registro N® 625186; MALUNA CARE & BEAUTY, Registro N® 630622; ARMANI BEAUTY,
Registro N°® 628292; extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, por
ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
madurar en regiStrg. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, siendo asi, el vocablo “BEAUTY™ deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el anilisis ya que los vocablos de uso comin 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 fa marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de
elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella gue fuesen de
uso comuin o necesario en el comercio”,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1045 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GLOW
BEAUTY™, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 21460/2023 A NOMERE DE MARIA VERONICA MIRET PAVON, ==-==-=-

1 3 AGD 2026

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MARIA VERONICA
MIRET PAVON. contra la Resolucion N® 1045 de fecha 12 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de
Mar‘:as. 1’,-1' ____________________________________________________________________________________________________________________________

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de MARIA VERONICA
MIRET PAVON e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion No. 1045 de fecha 12 de agosto
de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.--——--== - -rrmrm s e

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedit el recurso de apelacion
inl‘E'erEEtD. _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 11 de noviembre de 2024, el representante convencional del solicitante expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de
nﬂvlembre dE 2024' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: . )Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que fa 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
enferamente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (. )" - mm e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..) La marca solicitada GLOW
BEAUTY, una expresion en inglés cuyo significado es desconocido para los paraguayos en general /Ademés
de ser una GLOW BEAUTY una marca completamente extrana a los consumidores, se da a situacién de gue
traduciéndola del inglés al espaniol la expresién no tiene conexion alguna con los servicios que protege, En
efecto, GLOW BEATY significa “belleza luminosa”. Y la marca protege “venta de cosmeticos, articulos
deportivos y suplementos deportivos”./ En este caso se unen dos situaciones gue hacen que la marca sea
sulicientemente distintiva: a) Esti en un idioma extranjero; b) traducida al espaniol, no es genérico ni describe
los servicios protegidos. Corresponde hacer lugara 1a apelacion (.7 ==« ssessssmmimmsni

Que, corresponde a esta instancia administrativa resoelver sobre la procedencia o no del recurso
interpuestn_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afi
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o sepys
la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al p¢

1do la mis
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1045 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GLOW
BEAUTY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21460/2023 A NOMBRE DE MARIA VERONICA MIRET PAVON, --------

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 recurnida. ----------------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 1

Art. 2°

Art, 38

RESUELVE:

REVOCAR la Resolucion N° 1045 de fecha 12 de agosto de 2024 dictada por la
DIT@CCION QB MAICAS, =+ s mr e s et

ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “GLOW
BEAUTY™, clase 35, Expediente. N* 21460/2023, solicitada a nombre de MARIA
VERONICA MIRET PAVON, <---n--nmsmemmmmemmimmmmcsmamma s msese e pomag e smmniansa i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1052 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PARAGUAY
ETE", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 25205/2023, SOLICITADA POR JAZMIN ROCIO GARCIA VERA, -------=cznseeus

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

En primer lugar, vemos que la marca cuya inscripcion se solicita esta integramente conformada por
expresiones que, en su conjunto, no describen de manera directa el destino y composicion de los servicios
ofrecidos, *“PARAGUAY ETE", integrada por el nombre del pais "Paraguay” y el vocablo "ETE", perteneciente
al idioma guarani, cuya traduccién remite a las ideas de autenticidad, genuinidad o intensidad. Apreciado
en su conjunto, el signo evoca una idea de identidad o autenticidad paraguaya, sin constituir la designacion
habitual de los servicios reivindicados, »-+-+sseesiamemmammsc et st e e e eee

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca en cuestién resulta genérica para
los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la
designacion usual de los servicios que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de los servicios
solicitados dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la
solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "PARAGUAY ETE", pretende obtener
cobertura para productos de la clase 41, que textualmente describe: “servicios de compositores y autores de
musica; servicios de composicion musical; produccidon musical; representacion de especticulos en vivo;
produccion de especticulos; organizacién de bailes; grupo folklérico de miisicas y danzas.-" -=---=-s--zeszaev

Que, si bien la expresion "PARAGUAY ETE" puede resultar conocida dentro del ambito nacional como
una locucion evocativa de la identidad paraguaya, dicha circunstancia no basta para concluir que carezca
de aptitud distintiva. En efecto, la notoriedad o el uso frecuente de una expresién no implica, por si solo,
que ésta constituya una designacion descriptiva de los servicios que pretende distinguir, siendo necesario
que exista una relacion directa e inmediata entre el signo y las caracteristicas de los servicios, circunstancia
que no se verifica en el presente Caso, --===--=sreemr e e

Que, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que: “Se considerara que un elemento tiene
un cardcter distintivo bajo o débil si se refiere a las caracteristicas de los productos y servicios sin llegar a
ser meramente descriptivo de estos. Si el elemento solo evoca los productos o servicios de manera
imaginativa o indirecta, el signo tendria un caracter distintivo débil o bajo, pero podria funcionar como
marca.” . Entonces, aun si la expresion “PARAGUAY ETE" evoca la identidad paraguaya o el contenido
cultural de los servicios, esa evocacion indirecta no la convierte en descriptiva y, por el contrario, las
propias Directrices reconocen que un signo evocativo puede funcionar COmMo Marca, -----====-====s=sssemsaacus

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expone: ‘Respecto a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, escribe: “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 componente
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, ¥ esto es Jdgi'm puesto g
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd

iy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1052 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PARAGUAY
ETE", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 25205/2023, SOLICITADA POR JAZMIN ROCIO GARCIA VERA.-------=--------

Asuncion, 4 9 40 9198

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JAZMIN ROCIO
GARCIA VERA contra la Resolucion N° 1052 de fecha 12 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de
Marcas, Y e e e i e e i e A e e S e e i

RESULTA:

Que, en fecha 16 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de JAZMIN ROCIO
GARCIA VERA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1052 de fecha 12 de agosto
de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, «=--===s-=s=ssssmee et

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APElAC O M PUESED. ===ttt s s e

Que, en fecha 18 de octubre de 2024, el representante convencional de JAZMIN ROCIO GARCIA VERA
expresd agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de junio de 2025, «=-aesmemmstmmte e e s e s e s s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(...) 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 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 S€rvigio”----=-+===s==ssrznsrmsmzsze

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) fa denominacién “PARAGUAY
ETE" no es una designacion genérica ya que no consiste enteramente en un signo que sea EL NOMBRE o
DESIGNACION del producto o servicio de que se trate./..No existe en ningiin lugar del mundo servicios de
la clase 41 cuyo nombre genérico, contenga las palabras PARAGUAY o la palabra ETE como denominacion
natural y necesaria para describir un servicio de la clase 41, razén por la cual no puede ser considerada
como designacién descriptiva y mucho menos genérica./ ... la marca PARAGUAY ETE corresponde a la
designacion de un GRUPO FOLCLORICO que desea seguir teniendo la proteccion de la marca PARAGUAY
ETE para los servicios de Ja clase 41 especificados en nuestra solicitud...” «-=«--====sresmessscsmmmmmsiinaiaaes

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
12y 2 L (o R

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 marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1052 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PARAGUAY
ETE", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 25205/2023, SOLICITADA POR JAZMIN ROCIO GARCIA VERA.-=-===-==ssussus

descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendri en su
conformacion algun elemento que la hara, 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...”, --=--=----==--====-

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, la expresion "PARAGUAY ETE" no constituye la
designacién habitual de los servicios reivindicados ni describe directamente sus caracteristicas, sino que
unicamente evoca una idea de identidad cultural, conservando la aptitud distintiva minima exigida por la
Ley N.2 1294/98 para acceder al Fegistro, «-«---=sssems e e e e 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 Direccion arriba a la conclusion de que es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, --------=-===--=ss-eeeeeeee

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1052 de fecha 12 de agosto de 2024 dictada por la Direccion de
Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “PARAGUAY
ETE", clase 41, Acta N® 25205/2023, solicitada a nombre de JAZMIN ROCIO GARCIA VERA.-

Art, 382
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1778 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMART" Y
ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 40498/2023 A NOMBRE DE SMART AUTOMOBILE CO., LTD. ---------

constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho cardcter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en
el lenguaje corriente. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca *SMART" fue presentada para
cubrir productos de la clase 12 del nomenclador internacional, que textualmente describe: * Vehiculos de
locomocion terrestre, aérea, acuitica o ferroviaria; Motores eléctricos para vehiculos terrestres;
Dispositivos antirrobo para vehiculos; asientos de seguridad para nifios, en vehiculos; Puertas para
vehiculos; Parachoques para automdéviles; Cinturones de seguridad para asientos de vehiculos; Tapiceria
para vehiculos; Ruedas de vehiculos; Asientos de vehiculos; ventanillas de vehiculos; parabrisas de
vehiculos: Cajas de cambios para vehiculos terrestres; Motores para vehiculos terrestres; limpiaparabrizas;
Suspensiones para vehiculos; Zapatas de freno para vehiculos; Amortiguadores para automéviles; Motores
para vehiculos terrestres; Pastillas de freno para automdviles; Ejes para vehiculos; Chasis de automéviles;
carrocerias para vehiculos; automaviles; Llantas para ruedas de vehiculos, comprendidos en la clase 12
(DOCE).". A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SMART" resulta genérica para los
productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion
usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que dicha denominacion no constituye el
nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 12 del nomenclador internacional.----------

Que, si bien la denominacién solicitada SMART esta compuesta por un vocablo en el idioma inglés,
que significa “inteligente” y un logotipo distintivo. Asimismo, el signo solicitado no designa al génerooala
especie de productos cuya proteccion solicita, ni constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de
los mismos. Bien podria calificarse a la misma como eveeativa. no encontrandose cumplidos los requisitos
doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva, ==essssssess o

Marca solicitada

b

smart

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

mismas propiedades O CaracteriSticas. ™»-+==rss=srrsassssamssnnssnnssmnssnnsmnnns ot mmnn s mmsmm s aeamme e nn s ans

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion de la marca
solicitada es si la palabra es de uso comin en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segiin la blisqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion, se encuentran registradas, en la misma-elase, las
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1778 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMART" Y
ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N® 40498/2023 A NOMBRE DE SMART AUTOMOBILE CO., LTD, -=-+-----

Asuncion, .,1‘3 hﬁrkll

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SMART
AUTOMOBILE CO., LTD., contra la Resolucion N° 1778 de fecha 12 de noviembre de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas, y; - omre e e S s s s sa e e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de SMART
AUTOMOBILE CO., LTD,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion No. 1778 de fecha 12
de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. -« e

Que, en fecha 6 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
o o e

Que, en fecha 3 de enero de 2025, el representante convencional del solicitante expreso agravios. Esta
Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.)Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién cansidera 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 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., La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea
proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (... )" == =-emmmem s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta:“(...) la marca pretendida por mi
mandante consiste en la denominacion SMART, en letras estilizadas especiales, debajo de un disefio
circular de color negro. De esta manera, el juicio sobre la distintividad de la marca solicitada debe realizarse
considerdndola en su totalidad y no en sus elementos separados.../ ... la palabra SMART y su disenio alusivo,
creemos que tanto la palabra estilizada como el diserio en cuestion son inherentemente distintivos. / ... la
firma SMART AUTOMOBILE CO.,, LTD., es una empresa altamente reconocida a nivel internacional y desde
el nacimiento de la marca en los afios 90, siempre ha mantenido la vision de explorar las mejores soluciones
para la movilidad urbana del futuro.../ Que, la marca SMART y etiqueta, es no solamente el signo marcario
de mi representada, la firma smart Automobile Co., Ltd,, sino también forma parte esencial de su NOMBRE
Ca's .Y 1. Vo /.1 (8

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

A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1778 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMART" Y
ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N°® 40498/2023 A NOMBRE DE SMART AUTOMOBILE CO., LTD. ---------

demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Direccién no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. -

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1778 de fecha 12 de noviembre de 2024 dictada por la
.Direccif]n dE- Marcasl s e E T T T TR T T R R R T EE R T RN W W W N W W W W W W W W W

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

“SMART" Y ETIQUETA, clase 12, Expediente. N* 40498/2023, solicitada a nombre de
SMART AUTOMOBILE CO., LTI, s~amsesncossessmacnesasmssesssasnmsasasesnasasasnsmsasaasasas

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -------sssseerememmmmesbe Sy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1782 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMART Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 40504/2023, SOLICITADO POR SMART AUTOMOBILE CO., LTD.----

w

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 vilidos como el
derecho a constituir UNa Marca. -------=+-=ssmmmemm e e e e e e se s e s s 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. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca mixta “SMART" Clase 37 y la marca mixta base de rechazo
SMARTFLOWER"” Clase 37, - cee e et

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada *“SMART" reproduce en el mismo orden, las cuatro letras del primer vocablo que conforma la
denominacion de la marca antecedente “SMARTFLOWER". No obstante, la marca antecedente adhiere el
término “FLOWER", lo cual le otorga una estructura grifica y fonética significativamente mas extensa.
Mientras que "SMART" se compone de una sola silaba, "SMARTFLOWER" presenta una estructura fonética
mas extensa y elaborada al articularse en dos vocablos. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar
un analisis semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas, En este caso,
la denominacion de la solicitada esti conformada por un vocablo del idioma inglés: “SMART", que significa
“inteligente”, lo que ahade una carga seméntica y por ende fonética claramente diferente a la que podria
atribuirse a la adversa “SMARTFLOWER" dos vocablos en inglés que refiere simplemente a “flor inteligente
0 T AT B DT, orom s o it i e e it e i L i i o i G A B B S R

SMART (solicitada), y

SMARTFLOWER (marca base de rechazo)

Marca solicitada

b

smart
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1782 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMART Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 40504/2023, SOLICITADO POR SMART AUTOMOBILE CO., LTD.----

Asuncien, 13 AG) 207

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SMART
AUTOMOBILE CO.,, LTD., contra la Resolucion N2 1782 de fecha 12 de noviembre de 2024, dictada por la
DITECCION d@ MAICas, ¥; ~==smmsere s e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de SMART
AUTOMOBILE CO., LTD.,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1782 de fecha 12
de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. -----==-====s=ssssememmmems o

Que, en fecha 6 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
R — T T T T T T T T T T T T T T T e e e e

Que, en fecha 3 de enero de 2025, el representante convencional de SMART AUTOMOBILE CO., LTD.,
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 10 de enero de 2025, <=+ cmmmsmrmmmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2017-1783645 Denominacion "SMARTFLOWER® Clase 37 Registro 477131 Titular Pedro Antonio Cataldo
Cristaldo [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo gue
de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...} "--===-===sssrerenacas

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) si bien es cierto que las marcas
en pugna comparten el mismo término SMART, de igual manera podemos afirmar que la apariencia general
de ambas marcas es completamente diferente, ya que la marca pretendida por mi mandante consiste en la
denominacién SMART, en letras estilizadas especiales, debajo de un disefio circular de color negro...
mientras que el antecedente consiste en la denominacion SMARTFLOWER y si bien también es una
denominacion simple, la misma cuenta con una terminacion completamente diferente a la denominacion

las cuales logran distinguirse dentro del mercado../ .. mi mandante, la firma Smart Automobile Co., Ltd,, es
una empresa altamente reconocida a nivel internacional../ Que, la marca “SMART” y etiqueta. es no
solamente el signo marcario de mi representada, la firma Smart Automobile Co., Ltd., sino también forma
parte esencial de su NOMBRE COMERCIAL.." -====-====mmmmmmmm et e e et oo e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o/no del recursp
. = =9
lnterpuestu‘ ................................................................................... -"'1.'."-"7-!‘-1" e R R
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1782 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMART Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 40504/2023, SOLICITADO POR SMART AUTOMOBILE CO., LTD.----

PARAGUAI
REKUAI

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SMART" Y ETIQUETA, clase 37, Expediente N* 40504/2023, solicitada a nombre de
SMART AUTOMOBILE CO., LTD. =s+=s--sss-snssssssseanssmentesmsaamssmssssssasnssasmsnssanas

1ot Wudia Pamia Cristaldo
. cthra Generg! '
]"I 'r'y'-l'snrn'd-. ’ !

\ 7
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1782 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMART Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 40504/2023, SOLICITADO POR SMART AUTOMOBILE CO., LTD.----

Marca antecedente

v

smartflower

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, por ende tampoco tendrin pronunciacion semejante, ni representan la misma idea conceptual,
Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusién en el
seno del publico consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a
nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su diferenciacién en el mercado. -------=-==ssserenmnennnnns

Que, adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
Presente PO UCiON, —=<mmmmmmm e e e

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en gue se discute

la confusién es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™. -« s mmme 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 Direccién General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida. -------------

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

Art. 12 REVOCAR la resolucién N2 1782 de fecha 12 de noviembre de 26
Direccion de Marcas, -«=--=-=--ssssmmmmmm et

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editonial La Ley. Asuncitn. 2013, s
T *DERECHD DE MARCAS® — |orge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 1862 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOPSERVICE
EXPSS Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 41443/2023, SOLICITADO POR HUGO GONZALEZ. ---------

Que, dicha aptitud distintiva encuentra sus limites en las prohibiciones absolutas previstas en el
articulo 2° de la Ley de Marcas, entre ellas la establecida en su inciso e), que impide registrar los signos que
consistan enteramente en el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o
aquellos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna de sus caracteristicas, finalidad,
destino 0 modalidad de Prestacion.--------- srssseemeeme e e e

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefala cuanto sigue:
“(...) La razon de politica piblica que subyace a este motivo de denegacion del registro es gque no deben
permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes
puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir
normalmente. Para ser considerado “descriptivo®, un signo debe considerarse siempre en relacion con los
productos o servicios para los que se utilizara la marca../..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 informacién sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el signo
proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamano de los productos o servicios.(..)". Por tanto, la denominacion solicitada no puede ser considerada
una rnarca evocativa o sugestiva, sino mas bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza
distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las caracteristicas funcionales del servicio. Su
registro, por ende, podria afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de
uso comuin o necesarias para describir actividades similares. ««-«sssessrr e s

Que, en el caso de autos, la denominacion TOPSERVICE EXPSS Y ETIQUETA, analizada en relacion

con los servicios comprendidos en la clase 37, carece de la aptitud distintiva exigida por la legislacion

TRECHINR =i iiie b niisiatiniiniidiiesiin it e mire i b i i Sa Sae S e itad s caniie iiineitidivn crmner caiae Skt sesad onnaicais

Que, el vocablo "TOPSERVICE" es de origen inglés cuya traduccion al espafiol serd comprendida por
una parte significativa del ptblico consumidor como "servicio superior”, "servicio de primera" o "servicio de
excelencia”, transmitiendo un mensaje laudatorio respecto de la calidad de los servicios distinguidos. En
consecuencia, dicho elemento posee poca capacidad distintiva y, por si solo, no resulta idoneo para
cumplir la funcién esencial de una marca consistente en identificar el origen empresarial de los servicios. ---

Que, en cuanto al vocablo "Expss®, si bien el solicitante sostiene que no se traduce al inglés "Express”,
este Despacho considera que el examen marcario debe efectuarse desde la perspectiva del consumidor
medio, quien normalmente realiza una percepcion global e inmediata del signo, sin detenerse en un anilisis
minucioso de cada uno de sus componentes. Entonces, la configuracion grafica y fonética del término
“Expss”, particularmente por iniciar con la secuencia "Exp®, su ubicacion dentro del conjunto marcario y su
presentacion tipografica, conduce naturalmente a asociarlo con el vocablo "Express”, ampliamente
utilizado en el comercio para indicar rapidez o inmediatez en la prestacion de servicios. «--s-«s=sssssessmmsameans

Que, aplicada “TOPSERVICE EXPSS" a los servicios comprendidos en la clase 37, el consumidor
percibird inmediatamente una referencia a una modalidad o caracteristica de estos, esto es, que los
servicios son prestados de manera rapida o inmediata, sin que dicha expresion posea la suficier :
distintiva para individualizar un origen empresarial determinado. La omision de dete
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1862 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOPSERVICE
EXPSS Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 41443/2023, SOLICITADO POR HUGO GONZALEZ, ---------

Asuncion, 1 1 G0 20

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional HUGO GONZALEZ,
contra la Resolucion N2 1862 de fecha 17 de julio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de HUGO GONZALEZ
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 1862 de fecha 17 de julio de 2025, dictada
por la Direccion de MarCas, ===-=«==-=sssss e e

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
APl O T NP0, == e

Que, en fecha 13 de octubre de 2025, el representante convencional de HUGO GONZALEZ expreso
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de octubre de 2025, —enam e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Teniendo en cuenta que el solicitante no ha
reivindicado derechos exclusivos sobre el término *TOPSERVICE®, corresponde centrar el analisis en el
vocablo "EXPSS". Al respecto, si bien el solicitante argumenta que el mismo se trata de una palabra de
fantasia y no un significado concreto, no es posible pasar por alto el impacto visual que podrfa tener en el
consumidor. No es posible negar que a primera vista, “expss” puede ser considerado como una referencia al
término Express/Expres. Es sabido que dicho termino es considerado descriptivo, por ser un adjetivo que
hace referencia a la velocidad en la cual se realiza algo./ Que, en virtud de lo expuesto y en salvaguarda del
interés publico, esta Direccion considera que persiste el presupuesto estipulado como argumento de
rechazo conforme al Articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, por este motivo corresponde confirmar la

FESOIUCION DECUTIEA, ™= e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) La marca de autos se encuentra
igualmente acompariada de la palabra “Expss”, la cual es de fantasia y no tiene significado, sobre todo en
este rubro./ Cuenta igualmente con un logotipo particular,/ El mismo presenta una distintividad y
originalidad, reforzando la mencién de que no se presente la exclusividad de la palabra “TOPSERVICE", sino
poder registrar EXPSS ¥ SU @tIQUELE. === ==rrmersme s e e s e

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

Que, conforme al articulo 1 de la Ley N® 1294/98, la funcidn esencial de una marca consiste en
distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de sus competidores. En
consecuencia, inicamente pueden acceder al registro aquellos signos que posean suficiente gap

distintiva y permitan al consumidor identificar el origen empresarial de los servicios guegistinggen
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1862 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOPSERVICE
EXPSS Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N® 41443/2023, SOLICITADO POR HUGO GONZALEZ. ---------

vocablo "Express” no resulta suficiente para modificar la impresion general que el consumidor obtiene del
signo ni para conferirle caracter distintivo. =« oo e

Que, asimismo, la solicitud de marca contiene un logotipo consistente en la representacion de un
vehiculo acompafiado de un simbolo de verificacion guarda una relacion directa con los servicios
reivindicados en la clase 37, al evocar actividades vinculadas con reparacion, mantenimiento, revision o
asistencia técnica de vehiculos, constituyendo un elemento de naturaleza predominantemente evocativa
que tampoco dota al conjunto de la distintividad necesaria para acceder al registro.--==--==ssssrrmmesmsmranaaaas

marca solicitada

&

TOP SERVICE
Expoa

Que, admitir el registro solicitado implicaria conceder una marca que no genera una impresién
suficientemente distintiva que permita al publico identificar el origen empresarial de los servicios,
resultado que precisamente procura evitar la prohibicién contenida en el articulo 2°, inciso €), de la Ley N°
PHRIIE, —cormmrmmr s et e e e e e R S A R R e R A

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, 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 1294/98,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurtida. -=«----ssssmsesmm s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucién N° 1862 de fecha 17 de julio de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas, =««=-««=«sem et e an

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “TOPSERVICE EXPSS™ Y
ETIQUETA, clase 37, Expediente N® 41443/2023, solicitada a nombre de HUGO

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N? 1720 DE FECHA 8 DE NOVIEMERE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BYEM",
CLASE 3, EXPEDIENTE N° 43346/2023, SOLICITADO POR SAMI EL BADAOUL----rrerszsresesersmanemmmnnsennas

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el derecho
B B T T, e e e s e e e e et 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 y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “BYEM”" y la marca base de rechazo "BIEN PROFESSIONAL” ---------

Que, realizado el cotejo ortografico y fonético, se advierte que ambas denominaciones comparten las
letras B y E como asi también el fonético “BIEN"/"BYEM". No obstante, difieren sustancialmente en su
estructura y extension, ya que la marca base de rechazo incorpora la palabra “PROFESSIONAL ", elementos
que modifican su configuracion global y le otorgan una identidad propia, mas compleja y diferenciada
respecto de la marca SOliCHANte, - - orerome oo e

BYEM (solicitada), y

BIEN PROFESSIONAL {marca base de rechazo)

Que, desde esta perspectiva, la coincidencia final, por si sola, no es suficiente para generar confusion,
pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a mivel visual, fonético y
conceptual, lo que permitiria su diferenciacion en el mercado. - e

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas”
nos dice: “E/ contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibifidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna; porgue tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la
marea”y luego manifiesta “En ef cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” El publico consumidor podra recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes graficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,
ellas no son susceptibles de causar confusion en el consumidor, -------== e

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto,
son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa
discrepa con la decision final a la que ha armbado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos, -----

Que, tras realizar un nuevo analisis comparativo bajo los critenios de las *Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay”, aprobados por Resolucion 259/2026; esta instancia considera que entre la marcas en
pugna no existe un riesgo de confusion que impida su coexistencia. Si bien ambos signo en la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1720 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BYEM",
CLASE 3, EXPEDIENTE N° 43346/2023, SOLICITADO POR SAMI EL BADAQUIL--==r-==ssserassmsrmssmmsenmer s enaas

Asuncion, 1 3 AGD 2026

VISTO: el Recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SAMI EL BADAOUI,
contra la Resolucion N2 1720 de fecha 8 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; -=---=---

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 se presenta la representante convencional de SAMI EL
BADAOUI, e interpone Recurso de Apelacion contra de la Resolucion N2 1720 de fecha 8§ de noviembre de
2024, dictada por 18 DI G T Ll B G = e oo e i i e e e o e e o e s

Que, en fecha 26 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
B B, e o s e b e S i L S Sl S A SRt A S

Que, en fecha 29 de enero de 2025 la representante convencional del solicitante expresé agravios. Esta
Direccidn General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 7 de
e rer e S, o mm e e e e e e et

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion considera que: %(.) Que fa solicitud de registro de la marca "BYEM" ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "BIEN PROFESSIONAL',
registrada con el numero 470009 a favor de Miguel Kamani Karnani, Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, ne podrin tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, -, por lo que de conformidad al artfculo 6° de fa
Ley 1294/98 de Marcas, no ha fugar a lo solicitado. (.. ) === weeeess s e s

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: ..} las marcas logran distinguirse
dentro del plano visual, ya gue por un lado tenemos gue el antecedente “BIEN PROFESSIONAL " se constituye
de una marca mixta, contando con una etiqueta propia, original, distintiva y alusiva, mientras que /a marca
pretendida por mi mandante “BYEM” carece de etiqueta que la distinga, por lo cual se constituye en una
marca denominativa, en consecuencia, el publico consunmidor bajo ningtin aspecto podria caer en confusion
alguna, siendo plenamente viable la coexistencia pacifica dentro del mercado entre las marcas en estudio.” -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
P, = e e e e e e e e e e e e e L e i s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1720 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BYEM”,
CLASE 3, EXPEDIENTE N® 43346/2023, SOLICITADO POR SAMI EL BADAQUIL----ssnsasmsmmmmnmanm e

consumidor medio distinguir plenamente el origen empresarial de los productos. Por tanto, al no
configurarse las prohibiciones del Art. 2° de la Ley N® 1294/98, corresponde revocar el rechazo anterior y
disponer la prosecucion del tramite de registro - - - ommrm e 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 Direccion General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, ----------------

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

Art. 1@ REVOCAR la Resolucion N° 1720 de fecha 8 de noviembre de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas. «-smsomm s e s

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “BYEM",
clase 3, Expediente N°® 43346/2023, solicitada a bre de SA L BADAOUL--------

Art, 38 NDTIFiQUESE. ............................................ =T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2114 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SHUTTLE SERVICE®, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 47156/2023, SOLICITADA POR NAVEMAR

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

dEl‘El‘.‘hD a E‘Dnsﬁtuir T T T e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en
el lenguaje corriente. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca “SHUTTLE SERVICE" fue
presentada para cubrir servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, que textualmente describe:
“Servicios de transporte y almacenaje, especialmente los relacionados con el transporte de mercaderias
entre el Rio de la Plata y el Paraguay.- No se reivindica la palabra “service”.” A los efectos de determinar sila
solicitud de registro de marca “SHUTTLE SERVICE" resulta genérica para los servicios que pretende
amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los productos
que solicita. En ese sentido, tenemos que dicha denominacion constituye el nombre habitual con el que se
designa a uno de los servicios de la clase 39, -xeeeemmrenmm e e

Que, si bien la denominacion solicitada SHUTTLE SERVICE esta compuesta por dos vocablos en el
idioma inglés, los mismos se traducen a SHUTTLE que hace alusion a transporte/traslado y SERVICE que
significa servicios, los cuales en conjunto se traduce a “servicios de transporte”, por ende, el signo solicitado
designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccion solicita y constituye la designacion
necesaria, usual o calificativa de los MiSmOS. ------==-m=mmmrrmrmm e s s

Que, de conformidad con las Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI', las combinaciones
de palabras descriptivas en idiomas distintos del castellano o guarani pueden ser objetadas cuando los
consumidores comprendan su significado descriptivo sin esfuerzo. Incluso, las propias Directrices citan
como ejemplo la expresion "MARKETING SERVICE" para servicios de publicidad y promocién, por tratarse
de una combinacion de vocablos ingleses descriptivos de los servicios que distinguen. En el mismo sentido,
la denominacién "SHUTTLE SERVICE", aplicada a servicios de transporte y almacenaje, serd percibida por el

Abg. Claudirts
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2114 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SHUTTLE SERVICE’, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 471562023, SOLICITADA POR NAVEMAR
SA. S— :

Asuncién, ] AGH 2008

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de NAVEMAR S.A.,
contra la Resolucion N° 2114 de fecha 14 de diciembre de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de NAVEMAR S.A.,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 2114 de fecha 14 de diciembre de 2024,
dictada por la Direccion de Marcas. - === = -smm e e

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L T o N —

Que, en fecha 14 de febrero de 2025, el representante convencional de NAVEMAR S.A., expresd
agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
19 de febrero de 2025, «=«saseamm st e em e e e e mn e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: *Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. La denominacién en
su traduccion al espaniol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que
desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo Solicitado”. ------+--===rrresmmmsamsassman e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...) la marca “SHUTTLE SERVICE"
no es una creacion reciente de mi mandante, sino que se trata de una marca que ya estuvo registrada en la
clase 39 a nombre de mi mandante, y cuya renovacion tuvo inconvenientes y fue declarada en abandono,
por mis de haber sido presentado en tiempo y forma, abonando todas las tasas correspondientes. / En
efecto, remitiéndonos a la base de datos de la DINAPI, se puede constatar que la marca “SHUTTLE SERVICE,
LA CONEXION ENTRE EL RIO DE LA PLATA Y ASUNCION", clase 39. estuvo registrada en el pasado a
nombre de NAVEMAR S.A., bajo Titulo N° 203.764 y su renovacion fue solicitada posteriormente bajo Acta
Ne 816151./.. el signo solicitado por mi principal no representa la designacién habitual de los servicios
contemplados en esta, ni consiste en la descripcién univoca de ellos, asi como tampoco define su categoria
o género./ ... la denominacion “SHUTTLE SERVICE" si bien se encuentra compuesta por palabras que
traducidas del inglés podrian ser consideradas descriptivas (SHUTTLE refiere a transportes frecuentes de
un punto a otro) y génericas (SERVICE) -cuyo derecho de exclusividad no se pretende-, en su conjunto, y
atendiendo a las circunstancias, no constituye una marca genérica ni descriptiva. Ello es asi, pues, en
nuestro pais, la palabra inglesa “shuttle”, asf como el conjunto solicitado “shuttle service”,
dentro del vocabulario general y su significado tampoco es ampliamente conocido por el pub

o s Cristuldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2114 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SHUTTLE SERVICE", CLASE 39, EXPEDIENTE N°® 47156/2023, SOLICITADA POR NAVEMAR

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 2114 de fecha 14 de diciembre de 2024 dictada por la

DIreccion de MarCas, ==«==«=======esemm e o e

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “SHUTTLE SERVICE", clase 39,
Acta N* 47156/2023, solicitada a nombre de NAVEMAR S.A.---==-=-=-csoomemmromem oo

Art. 32

r 1 g ‘ﬂ;l'ﬂ:'-‘- 4
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2114 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SHUTTLE SERVICE", CLASE 39, EXPEDIENTE N°® 47156/2023, SOLICITADA POR NAVEMAR
I A —— - -

Que, resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de Modica y Carlos
Alberto Madica, quienes sefialan:(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener Ia
aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podra
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)". * Expresan igualmente los autores: “ Se consideran genéricos los nombres comunes referidos a
una categoria determinada de objetos, sin una determinacion precisa. Tienen la naturaleza misma de las
cosas designadas y estin enteramente incorporados a ellas. Por ejemplo, Naranja no puede ser marca de
frutas, ni Caramelo marca de golosina. La prohibicién de registrar signos genéricos protege el comercio de
eventuales abusos, como el que se provocaria, por ejemplo, si alguien registrara como marca la palabra Pan
para productos alimenticios(... ) . === =rr=wrerrm e s e s a s

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio,
nos preguntamos cudl serfa la capacidad distintiva de la solicitud de registro, atin teniendo en cuenta la no
reivindicacion del vocablo "SERVICE", por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario
cuya factibilidad no resiste el menor analisis.---«-=--seesrrmm e

Que, ahondando ain mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expone: ‘Respecto a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, escribe: “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 idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engafosa. 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 tendrd en su
conformacién algtin elemento que la hari, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio piblico ninguna palabra gue se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva..."=-«--«---ssasesses

Que, 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.” Tras el andlisis del caso de autos, tenemos que "SHUTTLE SERVICE" es una designacién que define
especificamente el servicio Prestado. «--sse e

Que, en base al analisis 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
SHUTTLE SERVICE como denominacién, describe el sentido o significado conceptual del servicio 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 directa. -----=-=-ssssssmmsmsrm e ceeeeeeens

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se hatfa inserta dentro de la
prohibicién establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N® 1294/98 de Marcas, ----------fét - sams el emmee Sngmnneeee
l
* Baveiro de Madica, G E v Mddica, C.4 (20200 Opnsicidn a la solicined de Registro. Mamsal de Derechos Intelectales, (27 Ea
! Bareira de Modica, G.E v Madica, CA (2020). Oposicion a la solicitid de Registro. Manual de Devechos Intelectiales. (2% Ed
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Ne 2275 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N2 2674
DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLITZ", CLASE 5, EXPEDIENTE N® 51271/2023, SOLICITADO
POR TECNOMYL S.Ai #+=s+sesnssnsnsssmenssonssansasssnasiontomsninmmnmsmssass

delicado y fluido, propio del inglés, que genera en el oido una impresion de calma y bienestar../ La raiz
comuin *BLI" carece de fuerza distintiva en si misma, pues constituye apenas un fragmento inicial incapaz
de monopolizarse../ En el presente caso, la solicitud de BLITZ, se circunscribe estrictamente a productos
fitosanitarios de uso agricola../ En contrapartida, la marca antecedente, BLISS, si bien estd inscripta para la
totalidad de la clase, su uso efectivo se verifica en un ambito radicalmente distinto.../ ... queda confirmada
que la marca BLISS se explota en el segmento de la salud y la nutricion humana, mientras que BLITZ se
orienta exclusivamente a la proteccion de cultivos agricolas.../ Si bien existe cierta similitud entre las marcas
BLITZ y BLISS, que ésta ultima viene coexistiendo en el mercado, desde hace varios afios, con otras
denominaciones similares como BLESS, BLES, BLITZIMA y TU BLISS, entre otras, sin generar conflictos..” —

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

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 a CONSHTUIT LN MATCA. =« == =ssmsrrree o o e f e e s n o st s 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 confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “BLITZ" Clase 5 y la marca denominativa base de
rechazo “BLISS” Clase 5. ==r-==mresmm st

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “BLITZ" reproduce en el mismo orden, las primeras tres letras que conforma la denominacién de
la marca antecedente “BLISS". No obstante, la marca solicitada incorpora adicionalmente las letras “TZ", lo
cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente abrupta. Mientras que “BLISS" se
compone de una sola silaba con la doble *s™ al final, otorgandole asi una estructura delicada y fluida del
idioma inglés, cuya traduccion al espariol podria interpretarse como felicidad o dicha. --------=-====-===sezeeene-

BLITZ (solicitada), y
BLISS (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, por ende, no representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial,
por si sola, no es suficiente para generar confusion en el seno del piblico consumidor, pues, en su
::{:-n]unrc} I-'is marcas p]‘esentan diferencias significativas tanto a nivel visual. fomét.
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 2275 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N2 2674
DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BLITZ", CLASE 5, EXPEDIENTE N* 51271/2023, SOLICITADO
POR TECNOMYL S.A, -------=--

i ‘I b T T
Asuncion, VI L Lo

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de TECNOMYL S.A., contra las Resoluciones N 2275 de fecha 30 de diciembre de 2024 y N©
2674 de fecha 18 de septiembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas, y; =----=--ss-csmsmsmssmeeoneomancannns

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de TECNOMYL S.A., e
interpone Recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio contra las Resoluciones N¢ 2275 de fecha 30
de diciembre de 2024 y N2 2674 de fecha 18 de septiembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas. -----

Que, en fecha 14 de julio de 2025 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de
reconsideracion y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolucién N2 2674 de fecha 18 de
septiembre de 2025, se confirma la resolucion N2 2275 de fecha 30 de diciembre de 2024, ------=-----ameneneees

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025, se concede la apelacion interpuesta. ----==-s====s=sseemsssemeeaneas

Que, en fecha 20 de octubre de 2025, el representante convencional de TECNOMYL S.A., expresd
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
22 de octubre de 2025, «-emenmm e e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N2 2275 considera que: *(.) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: “BLISS”, clase 5,
registrada con el nimero 475.753. Titular: Vla Sociedad Anonima (PY) Comentario: Que [as denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear
riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha lugar 3 10 Solicitado (... ) s me s s

Que, la Resolucion N 2275 considera que: “(..) se observa que entre la marca solicitada “BLITZ" y la
marca base del rechazo “BLISS" existe una notable similitud, que podria generar riesgo de confusion en el
publico consumidor. Desde el plano visual, la diferencia entre las marcas en pugna recae tinicamente en
dos letras, mientras que en el plano fonético, existe una cuasi identidad sonora innegable al momento de
DrORUACIAr Ja8 MBS, " ===+ e miran s e e e e min i e S s fn s sama s s s e aa s s S R w s i

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “_.) La doctrina marcaria ha
sefialado reiteradamente que los signos compuestos por pocas letras poseen una distintividad
intrinsecamente débil/ .. BLITZ concluye con el golpe fonético seco del grupo germano “TZ", una
terminacion abrupta, cortante y sonora que transmite una idea de rapidez y fuerza. El consumidor. af
pronunciarla, percibe el vocablo dspero, de resonancia casi marcial, asociado naturaime Rpisidad y
energia. BLISS, en cambio, se cierra con la suavidad silbante de la doble *s", p sonido
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 2275 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N® 2674
DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BLITZ", CLASE 5, EXPEDIENTE N® 51271/2023, SOLICITADO
POR TECNOMY L S AL = -mnmmmme s oo o e e oo s e o enas

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “BLITZ",
clase 5, Expediente N® 51271/2023, solicitada a HWCNDM\I L

Art 32 NU’I‘!HQUESE e -{'\.
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 2275 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N€ 2674
DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BLITZ", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 51271/2023, SOLICITADO
POR TECNOMYL 8.A. <resacsesennesmnrasmasmnne -

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo

en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la

balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
PreSente TESOIUCION, ==« rmns e s ee s ss e s s s s s e sa s m s as s naasaan

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute

la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido,™, ------=-==s oo mmm el

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante “BLITZ", es una denominacién novedosa, y al NO
existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que
abarcan coberturas de productos en dicha clage .« ses e e

Ademas, se debe tener presente que tratindose de productos de la clase 5, el consumidor final
promedio normalmente presta mayor atencién al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de
productos de uso agricola ¥ BECNICO. -=---mmmmmmmm 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 Direccion General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, —---------

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

Art. 12 REVOCAR las resoluciones N2 2275 de fecha 30 de dicie a-de 2674 de
fecha 18 de septiembre de 2025 dictada por la Diregéfof dé Mapgas, Y ------- -

& stakdo
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! Sanchez Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley, Asuncidn. 2013,
! *DERECHD DE MARCAS® - jorge Otamendi, 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 893 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JURIDICOM
SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N°® 60006/2023,
SOLICITADA POR MARIA ALEJANDRA ARCE SOLER. ==--=snnsssmeme et

o servicio pertenece, Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en
el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca
“JURIDICOM SERVICIOS jURiDECDS INTEGRALES (SLOGAN) y etiqueta® fue presentada para cubrir
servicios de la clase 45 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “servicios de defensa
Jjuridica; servicios juridicos relacionados con la negociacion de contratos para terceros; servicios de
preparacién de documentos juridicos; mediacién; investigacién juridica; servicios de solucién extrajudicial
de controversias; servicios juridicos en relacién con licencias; asesoramiento juridico para responder a
convocatorias de licitacién/asesoramiento juridico para responder a solicitudes de propuestas [RFPs]:
servicios de vigilancia juridica.- No se reivindican los términos SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES. " --------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “JURIDICOM SERVICIOS
JURIDICOS INTEGRALES (SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende
amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los servicios
que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion “JURIDICOM" no constituye el nombre habitual
con el que se designa a los servicios de la clase 45 del nomenclador internacional. En cuanto a “SERVICIOS
JURIDICOS INTEGRALES (SLOGAN) notamos que el solicitante ha efectuado expresa renuncia de
exclusividad, razén por la cual dicho slogan debe ser considerado unicamente como un elemento
informativo acerca de la actividad desarrollada, sin constituir el componente distintivo principal de la
MArca SOliciata. ~- oo e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro en cuestion es el resultado de la conjuncién
de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominacion, novedosa y original.
"JURIDICOM?®, es un nombre de fantasia, sin expresion informal, este elemento lingiiistico no es genérico ni
describe directamente los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominacién sea reconocida
como marca registrada. La adicion del slogan “SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES” si bien son términos
genéricos o descriptivos (relativo a los servicios que distingue la clase 45), el solicitante ha efectuado su
expresa renuncia de exclusividad en el formulario de presentacién de la solicitud de registro de la marca.
En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como
T T T TSR

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla

en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoguen también las

mismas propiedades O CAracteriStiCas. "---===r===srssnssssnssmsmnssonsersssnnssnarnnsnsssnsssnssmnss s ensensmr s mnmmnsnnn

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segan la basqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: LOGISTIK SEB
CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA, clase 45, Registro N° 587.490; GS CONSULTOR2 (GRSTIONY
SERVICIOS, clase 45, Registro N°* 558764; V JURICORP VILLANUEVA CORPORACIO "\-{ )

augr
oy .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 893 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JURIDICOM
SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 60006/2023,
SOLICITADA POR MARIA ALEJANDRA ARCE SOLER, =--s-ssxsessasssssassssssamsrnsssssnsasssssmsnsrsassmssnsasssssas

Asuncién. 9 3 AGD 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MARIA
ALEJANDRA ARCE SOLER contra la Resolucion N® 893 de fecha 24 de abril de 2025, dictada por la Direccion
de Marcas, y-

RESULTA:

Que, en fecha 7 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de MARIA ALEJANDRA
ARCE SOLER e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 893 de fecha 24 de abril de
2025, dictada por la Direccion de Marcas. --===sss=sessssersmssmsmmmsnmmenssensssamenasansnuisrecssiansisnasassacansessnscs

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
I D e e e e e e e B al s R e b At S Wt W S WS R s el bilan s bisid v SRt ez

Que, en fecha 14 de julio de 2025, el representante convencional de MARIA ALEJANDRA ARCE SOLER
expresd agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 21 de julio de 2025, «--semserimmemmmremeirmsne e esesiie s iuana s ra e s s e s s s e e e m s e e s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) 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 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”, -----=---=-====-==--==----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “.) el término JURIDICOM,
corresponden a una denominacion de fantasia.../ El término JURIDICOM no forma parte del léxico comtin
ni el lenguaje técnico juridico. no figura en diccionarios de uso general ni especializados y no guarda
relacién directa e inmediata con una caracteristica, cualidad o funcién del servicio que se pretende
proteger. En consecuencia, no puede considerarse un término descriptivo dentro de la clase 45, sino, en
todo caso, un signo de cardcter evocativo. La raiz "JURIDI" alude indirectamente a lo juridico, mientras que
el sufijo "COM" podria sugerir ideas diversas come “comunicacion”, “compromiso”, “comparnia” o
“comercial”. Estas asociaciones, sin embargo, requieren un proceso interpretativo por parte del consumidor
¥ no permiten identificar de forma directa la naturaleza del servicio, lo que confirma el caricter distintivo
- e

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afi
denominaciéon posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuag
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al géig
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 893 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JURIDICOM
SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPED[EN'I'E N® 60006/2023,
SOLICITADA POR MARIA ALEJANDRA ARCE SOLER, =-=+--s=ssassssessess

VILLANUEVA, clase 45, Registro N2 523.186; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado
existen varios registros que contienen dentro de su estructura los elementos "JURI"; “SERVICIOS" y
“JURIDICA”", en ese sentido se confirma que la denominacién tal y como ha sido presentada es registrable y
no atenta contra intereses de terceros en particular asi como tampoco contra el piblico consumidor en
general. Asimismo, al encontrarse otros registros con el mismo elemento dentro de la misma clase, se
concluye que la solicitud podra coexistir de manera pacifica con las marcas ya registradas. --------------==- o=

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta.--

marca solicitada

oJC
JuRIDICOM

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N*® 893 de fecha 24 de abril de 2025 dictada por la Direccién de
Marcas, ==-=r=ressmrrssssmsrrsssrsms s s s s S E SR SRS EEEEENASAESSESSAEASSLiESSSESSiSSSsisssssss

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“JURIDICOM SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES {SIDGAN}TE'HQUETA' clase 45, Acta
N® 60006/2023, solicitada a nombre de MARIA ALEJANDRA / e e

Art. 32 NOT[FTQUESE. ...................................... i

ptenna

I lpduntTie

W -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 221 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRIMONI Y
ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 63602/2023, SOLICITADO POR MATRISOJA S.A, =-==ssss=nsssnssecscnnces

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 CONSHtUIr UNA MAICA, <=+=ssssmrsremrrrsmnsnsnnsasmsaressentessnasanasannsnsanssnnssnssnsnsssnsansnssnnnnssnnas

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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca mixta “TRIMONI" Clase 5 y la marca denominativa base de rechazo
B Y, T e R —

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que ambas
marcas comparten la misma secuencia inicial “TRI". No obstante, la marca solicitada estad compuesta por tres
silabas TRI = MO - NI y ademas, sustituye la letra “M" por la “N” en la silaba central, lo cual le otorga una
estructura grafica y fonética significativamente diferente. Mientras que “TRINOMIA" se compone de tres
silabas, la pronunciacién habitual comprende cuatro silabas (Tr-no-mi-a), con una vocal final "A” que
prolonga el sonido, le otorga a la marca base del rechazo una estructura grafica y fonética distinta, ------------

TRIMONI (solicitada), ¥
TRINOMIA (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, por ende, no representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial,
por si sola, no es suficiente para generar confusion en el seno del pablico consumidor, pues, en su
conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que
permitiria su diferenciacitn en el Mercado, =——-=-m=s=mmmmmmrremr e e e e s

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy
distintivas que las hacen mas inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de la etiqueta de la solicitud de
marca en cuestion, vemos que le otorga un caracter propio y notoriamente disimil a la marca antecedente,
siendo esta Ultima denominativa: <« -«eeee s e e

il = Ili'r;vci-" s Gener}l Interina
'-:""r'.. il i i f
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 221 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRIMONI Y
ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N* 63602/2023, SOLICITADO POR MATRISOJA S.A.

Asuncion, | 3 KGO

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MATRISOJA S.A.,
contra la Resolucion N¢ 221 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, y; -=------=----

RESULTA:

Que, en fecha 9 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de MATRISOJA S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 221 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada
POr la Direccion de MarCas, -« --—=---smmmmmm oo e

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
L L A

Que, en fecha 4 de julio de 2025, el representante convencional de MATRISOJA S.A., expresd agravios.

Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 10
de JUlio de 2025, —--omm e e e se et o s o onen e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la biusqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2002022 Denominacion “TRINOMIA", clase 5, Registro 503015, Titular Ferrer Internacional, s.a. (ES)
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, 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 a lo solicitado (...)"-------==--+====-=====-=-

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) la marca antecedente se
compone de OCHO LETRAS mientras que la marca solicitada se compone de SIETE LETRAS Y UNA
ETIQUETA caracteristica. De las SIETE letras, solo TRES de ellas coinciden con la marca registrada,
Entonces, que las marcas en pugna compartan algunas letras en comiin (CONCRETAMENTE, TRES DE
SIETE) no implica que exista similitud y menos atin similitud confusionista que es la necesaria para vedar el
registro de una marca../ Entonces, dadas las caracteristicas propias de los productos en cuestién y los
canales de comercializacion implicados para el efecto, las chances de “caer en confusién” son nulas.
Especificamente, los productos farmacéuticos (cubiertos por la marca base del rechazo) no tienen nada que
ver con los productos agricolas (que solicita mi mandante). Es decir, es irreal siquiera imaginar que exista

alguna persona que quiera consumir un medicamento y termine comprando un insecticida, debido a una
CONPDIRNON i o e e G e e S e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I =~ s e e R e e e Lt it e wmn e A B

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia |5E_S|iﬂ{.‘l

s a\.l
T A E

||-'|r

S



DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD G} GOBIERNO i | PARAGUAI
INTELECTUAL %4 PARAGUAY | REKUAI

AGUAY ~ Tl -~
Resolucién l'i‘! L) 4 A0

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 221 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRIMONI Y
ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N* 63602/2023, SOLICITADO POR MATRISOJA S.A. ===s===sssssssmcanasaanns

complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas aiin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
D i~~~ oo e e e R e e S e e e i

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca antecedente “TRINOMIA" registrada en clase 5 comprende: “Productos farmacéuticos
¥ veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebes, emplastos, material para apésitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales,
desinfectantes, productos para la destruccion de animales daninos, fungicidas, herbicidas’. Mientras que la
marca en tramite de registro “TRIMONI" solicita la cobertura en la clase 5 para “insecticida y fungicida para
L O S PIS———

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 prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, «=====------

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

Art. 12 REVOCAR la resolucién N? 221 de fecha 20 de febrero de 2025 dictada por la

Direccitn de Marcas., --«-s-=-ssssesm s e et

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“TRIMONI" Y ETIQUETA, clase 5, Expediente N* 63602/2023, solicitada a nombre de

At.32  NOTIFIQUESE .--eseereseensenssamssnarsmesnnsasncess —

ra Genefal ’Inlrrln.'._

g &

! Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editonal La Ley, Asuncion, 2013,
! UDERECHO DE MARCAS" - Jorge Ctamendi. 9* Ed_ CARBA, Abeledo Perrot, 2007 —
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1434 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE UL MARCA “STANCE",
CLASE 25, EXPEDIENTE N° 76616/2023, SOLICITADO POR STANCE, INC, -----=-===ssresncrmnmenenanan —

conjunto le otorgan distintividad a la marca en pugna, resaltindose una vez mas que las mismas no son
idénticas entre si../ Que, la marca STANCE es no solamente el signo marcario de mi representada, la firma
STANCE, INC, sino también forma parte esencial de su NOMBRE COMERCIAL..." -=-=-===-======mmsmmrmemseaeeee

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
B e e e o b e o A R e e S M o b i b s

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
R L RN LTI i i A e e B K Wi

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca denominativa *“STANCE" Clase 25 y la marca denominativa base de
rechazo "ESTANCIAS® Clase 25, --=v+esvensrsemrmem s snte st s s s ene s aes s s sns s e s s s s m e we e

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “STANCE" solamente reproduce en el mismo orden, las cinco letras del medio del vocablo que
conforma la denominacion de la marca antecedente *ESTANCIAS". No obstante, la marca solicitada
incorpora la letra “E” al final, lo cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente mas corta
vy diferente. Mientras que “ESTANCIAS" se compone de una sola silaba mas extensa y elaborada, "STANCE"
presenta una estructura fonética mas corta y simple. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un
analisis semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la
denominaciéon de la solicitada se conforma de un vocablo del idioma inglés: “STANCE", que significa
“postura y/o actitud, posicionamiento”, lo que anade una carga semantica y por ende fonética claramente
diferente a la que podria atribuirse a la adversa "ESTANCIAS” vocablo en el idioma espafiol que refiere
simplemente a la acciéon de permanecer en un JUgar. «««---sssee e

STANCE (solicitada), y
ESTANCIAS {marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, por ende, tampoco tendran pronunciacion semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusm el
seno del piiblico consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias sig !
nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su diferenciacion en el mercadfimrs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1434 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR

LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *STANCE",
CLASE 25, EXPEDIENTE N*® 76616/2023, SOLICITADO POR STANCE, INC. ----

Asuncion, | 1 AGI 2006

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de STANCE, INC.,
contra la Resolucion N2 1434 de fecha 15 de octubre de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de STANCE, INC., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1434 de fecha 15 de octubre de 2024, dictada
por la Direccion de Marcas. -« seeese e e

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
AP aC ON I PO, == e e e

Que, en fecha 2 de enero de 2026, el representante convencional de STANCE, INC., expreso agravios.

Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 30
de enero de 2026, ==« -xmmrmem e e e e tea t e e s ene e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: *ESTANCIAS"”
registrada con el ntimero 566821, Titular: Pedro José Barthalot [AR]. Comentario: Que las denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podridn 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 lugar a lo solicitado (...} = =====mmmmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(.) en lo que respecta a la
conformacién y ortografia de las denominaciones, podemos notar que las mismas no son idénticas entre si.
En efecto, la solicitud presentada por mi mandante fue formulada bajo la denominacién de “STANCE" se
compone de una sola palabra, de seis letras, con terminacién en “CE". Por su parte, la marca antecedente se
conforma de la siguiente forma: "ESTANCIAS" es una palabra mds extensa, con estructura silabica distinta y
una composicién visual claramente diferenciable./.. en efecto, las denominaciones presentan una
sonoridad claramente distinta, lo cual se hace evidente al ser pronunciadas de manera consecutiva. Esta
diferencia en la forma en que se perciben auditivamente las marcas refuerza la idea de que el elemento
fonético constituye un factor diferenciador adicional. Por tanto, dicho elemento contribuye de manera
sustancial a evitar cualquier riesgo de confusion en el publico consumidor y sustenta la viabilidad del
tramite de la solicitud presentada por mi comitente./ ... la marca solicitada por mi mandante “STANCE", es
una palabra de fengua inglesa, que se puede definir, en primer lugar, como la fﬂrma en la que alguien se

?TANLE para referirse a su actitud como compariia que valora la singularidad e mdxwdua!;dad de cada
usuario, mientras que por su parte la marca base de antecedente "ESTANCIAS™ se encuentra e
espaniol que significa: Permanencia en un lugar (estancia hospitalaria) o dependencias fisi

Fiserdles Graerih o b
ninedrin Nuchonal deyrpuecia =t
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 1434 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “STANCE",
CLASE 25, EXPEDIENTE N° 76616/2023, SOLICITADO POR STANCE, INC, ------- -

Quie, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas aiin teniendo en cuenta los demis elementos analizados en conjunto en la
PreSente TeSOlUCION. =«sermsser e e et s s n s s e m s m e s nn s s s mm s s mn s

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™, --=--====s=sesmsmsmm 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 Direccion General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida. -------------

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

Art. 12 REVOCAR la resolucion N 1434 de fecha 15 de octubre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas, ====s=s==res s e s e e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“STANCE", clase 25, Expediente N® Tﬁ-ﬁlb}lﬂﬂ solicitada a nombre de STANCE,

Art. 32 : T e e

' sanchez Herrero, Andrés, “Confusion e Marcas™ Editorial La Ley, Asuncion. 2013,
! *DERECHO DE MARC AS® — Jorge Otamendi, 9* Ed, CABA, Abeledo Perrot, 2017 —
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1442 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRA DIS",
CLASE 1, EXPEDIENTE N° 100008/2023, SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS DE CANARIAS SL., ---------

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 @ CONSTITUIT UN@ IMATTA, === === == === rm s e o e e e oo e oo e m oo m s o e s s s sm s ns

Que, en primer término, las marcas en cuestidn deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “TERRA DIS" Clase 1 y la marca denominativa base de
rechazo "TERRA SORB" Clage L. seossicnrmsmoeasassmscmrssnnsensasansantasonin st iemassansnsnntneasan S Eenasnpsssn mmanss s

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “TERRA DIS" reproduce en el mismo orden la primera palabra que conforma la denominacion de
la marca antecedente “TERRA SORB". No obstante, la marca solicitada incorpora adicionalmente el término
“DIS", lo cual le otorga una estructura grifica y fonética significativamente diferente. Mientras que “TERRA
SORB" se compone de dos silabas, el término “SORB” es mas extenso y le otorga a la marca base del rechazo
una estructura grafica y fonética distinta. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un anlisis
semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la
denominacién de la solicitada se conforma de la union de dos vocablos: *TERRA”, que significa “tierra” en
latin, italiano y portugues, y *DIS", que corresponde a un nombre de fantasia, lo que anade una carga
semantica y por ende fonética claramente diferente a la que podria atribuirse a la adversa “TERRA SORB”,
cuya diferencia seria el vocablo “SORB" que viene del latin sorbere, que significa absorber. Combinado con
terra (tierra), el nombre hace referencia a la capacidad de retener o absorber elementos en el suelo o
facilitar la absorcion de nutrientes en las plantas. -=----===-s=csrrmme et s

TERRADIS (solicitada), y
TERRA SORB (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, por ende, no representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial,
por si sola, no es suficiente para generar confusion en el seno del pablico consumidor, pues, en su
conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que
permitiria su diferenciacion en el mercado, ====--s-ssestm i

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una ma ara, utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en ofra marca, no necesariamente implica as sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es Elem_lg_fgaim" suf phra inglinar la
fe ﬂ- : s
N, i Nl
' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editorial La Ley, Asuncidn. 20013 \Q‘\ D .-:-_:QH;

o
=
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1442 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRA DIS",
CLASE 1, EXPEDIENTE N° 100008/2023, SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS DE CANARIAS SL. ---------

Asuncion, 1 3 AGD 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SERVICIOS
TECNICOS DE CANARIAS SL., contra la Resolucion N2 1442 de fecha 2 de junio de 2025, dictada por la

LT B Lo o T T ——

RESULTA:

Que, en fecha 3 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de SERVICIOS TECNICOS
DE CANARIAS SL., e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1442 de fecha 2 de
junio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas.-----=-======scoet s

Que, en fecha 24 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
Ly L o A e

Que, en fecha 5 de agosto de 2025, el representante convencional de SERVICIOS TECNICOS DE
CANARIAS SL., expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 11 de agosto de 2025, < --eemmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %(..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: “TERRA SORE"
registrada con el ntumero 587937, clase | a favor de BIOIBERICA, S.A.U. (ES) Comentario: Que las
denominaciones son casi 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 62 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...) === === mmmemm e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) TERRA es “tierra” en latin,
italiano, portugués, entre otros idiomas. Y en espariol se percibe ficilmente su significado. Como la clase I
cubre fertilizantes y la marca base del rechazo protege exclusivamente fertilizantes, TERRA es una marca
genérica para la clase. Y tratindose de palabra genérica, ella no es considerada en el cotejo de los signos./
Ademis de genérica, TERRA es una palabra de uso comtin en la clase 1, pues hay varias marcas que Ja
contienen.../ .. solo quedan para el cotejo el elemento no genérico de cada una de las marcas, es decir DIS
en la solicitada y SORB en la registrada. Estos elementos son completamente diferentes./ .. La aceptacion de
TERRA DIS en tantos paises (incluyendo OMPI. EUIPO y OAPI) demuestra que dicha marca tiene
caracteristicas propias que la hacen inconfundible./ ... la marca TERRA SORB, que sirvié de base al rechazo
de la solicitud de TERRA DIS, no han promovido 0posicion, " «---=«=-======= oot

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirverypara disting
G .

M,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1442 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRA DIS",
CLASE 1, EXPEDIENTE N® 100008/2023, SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS DE CANARIAS SL. ---------

balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
[ e e R

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segin la biusqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: TERRA NITRO30
FERTILIZANTE FOLIAR, clase 1, Registro N® 612.469; TERRA VITE 821, clase 1, Registro N" 597.499; TERRA
NOSSA, clase 1, Registro N° 484.591, extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen
varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento “TERRA”, en ese sentido se confirma
que la denominacion tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros
en particular asi como tampoco contra el piblico consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros
registros con el mismo elemento dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podra coexistir de
manera pacifica con las marcas ya registradas, --------s-ssrmemm 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 Direccién General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -------------

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

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 1442 de fecha 2 de junio de 2025 dictada por la Direccion
L i T

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “TERRA
DIS®, clase |, Expediente N® 100008/2023, solicitada a nombre de SERVICIOS
e (00 o) o o . L IR ——

i Crastaldo

Cigmilin Pamgld
h . Lgtc ]

- ¥

! "DERECHO DE MARCAS" - jorge Otamendi. 9 Ed. CABA, Abeledo Perrat, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 45 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ECOMAX 86", Clase 04, EXPEDIENTE N° 47404/2013, SOLICITADO POR IMPERIAL S.A.-------

servicios completamente diferentes a las pertenecientes a mi mandante../..Vemos asi que la marca
solicitada es idéntica y por lo tanto totalmente confundible con la marca de mi mandante y por lo tanto
ambas marcas no pueden coexistir sin crear inevitables situaciones que se encuentran expresamente
prohibidas por nuestra Ley de Marcas, como ser el riesgo de confusion del que nos habla el articulo 2° en su
inciso f) previamente transcripto, tal como lo ha expuesto el Inferior (...)". --<--=-======mmmommmomeemmeee s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
VDRI = s ans s n o i s i e i s i S e it i a8 e e e e 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 v, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca "ECOMAX 86" (Clase 04) y la marca oponente “ECO MAX"(Clase 11)

Desde el punto de vista grtografico, se advierte una marcada semejanza entre las denominaciones
enfrentadas, ya que ambas coinciden integramente en la expresion “ECOMAX", elemento que constituye la
parte principal y més distintiva de los signos. La tinica diferencia radica en la incorporacion del niimero “§6”
en la marca solicitada y en la separacion de los vocablos "ECO” y "MAX" en la marca oponente,
circunstancias que no resultan suficientes para neutralizar la importante coincidencia visual derivada de la
presencia de la misma secuencia de letras. Por consiguiente, en el aspecto fonético, las marcas presentan
una pronunciacion muy similar, compartiendo idénnca estructura silabica, acentuacién y cadencia. El
componente denominativo principal conserva la mayor fuerza de impacto en la memoria del consumider,
incrementando asi la posibilidad de asociacion entre |08 SIgNos. =« e e

ECOMAX 86 (marca oponente)

ECO MAX (marca solicitada)

Que, 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 disiintos 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 confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir confusiones y
de aprovecharse de la reputacién 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
BT 1T e e L T e ——

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, corresponde examinar la relacion existente
productos amparados por las marcas en pugna. En ece sentido, la marca solicitada pretende la
productos de la clase 04 del nomenclador internacional, comprendiendo: “..Aceites y grasas

! Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 45 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ECOMAX 86", Clase 04, EXPEDIENTE N° 47404/2013, SOLICITADO POR IMPERIAL S.A.-------

Asuncian, 1 k AGD 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Imperial S.A. contra
la Resolucion N2 45 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Litigigsnsl TS P

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de Imperial S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 45 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ==-=sssssss s s s s e e

Que, en fecha 19 de julio de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
interpuestgl ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 21 de septiembre de 2022, el representante convencional de Imperial S.A. expres6
agravios; dictindose en fecha 18 de octubre de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, ----------------

Que, en fecha 28 de octubre de 2022, el representante convencional de Lumicentro Internacional S.A.
contesto el traslado de los agravios. Esta Direccién dicto la providencia de autos para resolver en fecha 01
de DICIeMbBre de 2022 -« srmessmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Que, al analizar las marcas en conflicto, es posible
apreciar que entre la marca solicitada ECOMAX 86 y la marca oponente ECOMAX existen similitudes en los
planos fonético, visual e ideoldgico, lo cual trae aparejado el riesgo de confusién/asociacién de marcas por
el publico consumidor. Que, existen un alto riesgo de asociacion o confusion entre ellas, hecho que se
agrava por el motivo de que la marca solicitante reproduce en su totalidad la palabra pnnﬂpai de la marca
e T O B

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(...) Especificamente, mi mandante es
una empresa que se dedica a VENDER COMBUSTIBLE, y como tal, cuenta con todas las habilitaciones
exigidas por las leyes nacionales para el efecto. Por otro lado, la oponente, segiin se puede leer en su pigina
web, “nace en 1967 con la idea de SATISFACER LAS NECESIDADES DE ILUMINACION residencial, comercial
e industrial en todo el continente Americano y el Caribe”. Consecuentemente, partiendo ya desde esta
perspectiva, es absolutamente imposible que alguna persona "confunda” o “asocie” una marca con la otra.
En efecto, siguiendo con la informacién contenida en la pigina web de LUMICENTRO INTERNACIONAL
SA, vemos que ellos comercializan LAMPARAS DE DISENO, con Ja marca ECOMAX (...)" =====-ssssszumnsnssaacs

Que, contesta la oponente diciendo: “(...) La solicitante ha mencionado en su escrito de expresion de
agravios que la marca "ECOMAX" registrada por mi mandante, se halla coexistiendo con otras marcas en el
mercado nacional. A lo que cabe resaltar que las marcas listadas en su escritorio, estan depu-sﬂadas en
clases distintas a las de mi principal y debidamente especificadas, comercializando productos y ofre
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 45 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ECOMAX 86", Clase 04, EXPEDIENTE N° 47404/2013, SOLICITADO POR IMPERIAL S.A -------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 45 de fecha 15 de febrero de 2022 dictada por la

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “ECOMAX 86", Clase 04,
Expediente N° 47404/2013, solicitada a nombre de Ia_ﬂmﬂﬁ% Sl -osmmeananans

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 45 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ECOMAX 86", Clase 04, EXPEDIENTE N° 47404/2013, SOLICITADO POR IMPERIAL S.A.-------

industrial, lubricantes, composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo, combustible (incluida la
gasolina para motores) y materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminacion”, mientras que la marca
oponente cuenta con el registro N® 554784 en la clase 11, para: “Aparatos de alumbrado, a saber: bombillos y
limparas; ventiladores eléctricos”. Del cotejo de ambas coberturas se desprende que, si bien los productos
pertenecen a clases diferentes, ambas se encuentran vinculadas dentro de un mismo ambito comercial, se
dirigen al mismo publico consumidor y pueden coincidir en sus canales de comercializacion. En
consecuencia, la relacion existente entre los productos, sumada a la semejanza advertida entre los signos,
podria generar un riesgo de asociacion o confusion en el publico consumidor,-—--=--===--seemmemmeeaes

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY ™ sefialan cuanto
sigue: “(..) Similitud de los productos y servicios. Se considera que los productos o servicios son similares si
no son idénticos pero tienen alguna relacién entre ellos por sus caracteristicas inherentes u otros factores
relativos a su uso o comercializacion que los vinculen. El examen de la similitud tiene por objeto establecer
posibles vinculos entre Jos productos o servicios cubiertos por las respectivas marcas, que permitan
calificarlos de similares. Esto, a su vez, sera un factor que decidira, en la etapa de evaluacion global, si existe
algiin riesgo de confusion entre las marcas que s€ COMPAran(...)" ==---«---==sxstmsomssttmmmmiiatn e

Que, no se puede pasar por alto [o establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion 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 confusién 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
|35 D M i o i s o e i i o i i s e S e i de S B L g

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto. especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
Pmducr{)s {r,..)..ﬂ ....................................................................................................................

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Por tanto, en base a las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la conclusié e no es viable
la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde (¢ ;
Ty L R e

 Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Mirectrices paro of exmmen de mareas en Pargguay, p. 234, Disponible en:
pss Swoow dimpgoy py portal v 3 propsedad -mdusriol morcas! diteginicss
' OTAMENDY, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2002, Sva, Ed. Pig, 458,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1.678 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MADDRE", Clase 29, EXPEDIENTE N° 80558/2018, A NOMBRE DE HERSIL S.A. LABORATORIOS
INDUSTRIALES FARMACEUTICOS =essssssenssmnsamnnssnsaas

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art, 22 y 62 de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucién recurrida y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada. - --es e mmmmmmm s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1.678 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas. -=«=---=sssremmrmmm e e s e e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“MADDRE", Clase 29, Expediente N° 80558/2018, solicitada a nombre de HERSIL S.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS =~
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1,678 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MADDRE", Clase 29, EXPEDIENTE N°® 80558/2018, A NOMBRE DE HERSIL S.A MMMWMDS
INDUSTRIALES FARMACEUTICOS,----~==-sssssananse-- meeaes

Asuncion, 1 ! I"n[‘q Hﬂ?ﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de HERSIL S.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS en contra de la Resolucion N2 1.678 de fecha 13 de
noviembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, y;--=-===-==sssssmmmsmmsmnm e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2019, se presenta el representante convencional de HERSIL S.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS e interpone Recurso de Apelacion en contra de la
Resolucion N2 1.678 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la direccion de marcas, ----------------------

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElACTON I T PUESED. === e e e e e e e et

Que, en fecha 07 de agosto de 2020, el representante convencional de HERSIL S.A. LABORATORIOS
INDUSTRIALES FARMACEUTICOS exprest agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de septiembre de 2020.-+--susesmsmmsmsssmmiimmniiiaeeae

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “MADRE
TIERRA", registrada con el niimero 411035 en fecha 14 de Abril de 2015 a favor de ASOCIACION MADRE
TIERRA, 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 Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)" ---=-----==-==-===----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “HERSIL 5.A. LABORATORIOS
INDUSTRIALES FARMACEUTICOS, es mundialmente conocida por su trayectoria, notoriedad y calidad
dentro del rubro; por lo que mi comitente al solicitar el registro de su marca “MADDRE", no pretende otra
cosa mds que hacer extensivo su derecho ya adquirido sobre la misma../..En vista a lo precedente, se
demuestra que mi cliente cuenta con el derecho exclusivo amparado por nuestra legislacién vigente, como
asi también por los Tratados y Convenios aprobados y ratificados por nuestro pais para solicitar el registro
A& SU MAICA(... ) == me e e e et s e s s e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
IETPIIBALD - ssors s o isscisiranara st ssr s sarstas s s rontssss et ess st r s et ss it s b s at s et fede e s et e v es et et busess

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro N*
411035 de la marca *"MADRE TIERRA", Clase 29 a nombre de Asociacion Madre Tierra, venci6 el ,u_dg_ahul_d_e
2025, habiendo asimismo expirado el plazo de gracia para su renovacion, sin que la misine
F@IOVAR, -+ ms e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 981 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
NITRO ULTRA TURFA Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 43698/2020, SOLICITADO POR BIOTROP
PARTICIPACOES S.A. .

Desde el punto de vista prtogrifico, ambas denominaciones presentan coincidencia en el vocablo
“TOTAL", ubicado al inicio de la marca solicitada. Sin embargo, esta no constituye la totalidad de su
estructura denominativa, pues *TOTAL NITRO ULTRA TURFA" incorpora tres vocablos adicionales
“NITRO", "ULTRA" y “TURFA", dando lugar a una expresion de mayor extension y con una configuracion
grafica diferenciada respecto de la marca antecedente. - ---==-=ssssssmsrmsr s

Desde el punto de vista fopético, la marca solicitada genera una secuencia sonora mas extensa, con
diferente ritmo, cadencia y terminacién por la inclusion de los términos: *NITRO", “ULTRA" y “TURFA". En
consecuencia, la pronunciacion de la denominacion solicitada, considerada en su conjunto, produce una
impresion auditiva distinta de la generada por la sola expresion “TOTAL" correspondiente a la marca
antecedente. En cuanto al aspecto gonceptual, el término “TOTAL" evoca por si mismo una idea de
totalidad o integridad, mientras que la incorporacion de los vocablos *“NITRO", “ULTRA" y “TURFA" en la
marca solicitada introduce conceptos adicionales que modifican el significado e impresion conceptual del
conjunto. Asi, “TOTAL NITRO ULTRA TURFA" constituye una expresion compuesta, con una carga
conceptual propia y diferenciada de la marca antecedente “TOTAL® -------r===ssssmsnmssssmnmnnssamnnneiainnannns

TOTALNITRO ULTRATURFA  (solicitada), y
TOTAL (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY” sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de Jas marcas denominativas se basa en un anilisis 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 denominatives separados o unidos
mediante guiones) [...] 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 similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...)" -=====r-sesmrresrmmssanmmmssnnsmsanacamacannae

Que, no obstante, esta Direccidn considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles™. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, mas aln teniendo en cuenta los demas factores adicionales que serin analizados en la
Presente TeSOlUCION. === sss s et

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de las marcas, resulta esencial considerar la
impresion de conjunto generada por la gtiqueta que la acompana. En ese contexto, se observa que la marca
solicitada presenta una composicion grafica llamativa y dindmica, configurada por la expresion “TOTAL
NITRO" en letras de tipografia especial color naranja y terracota, donde se destaca la letra una figura
circular que contiene en su interior la silueta de una planta con su raiz; debajo se ubica la expresiap

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn. 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 981 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTAL
NITRO ULTRA TURFA Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 43595,-'2910 SOLICITADO POR BIOTROP
PARTICIPAGOES S.A.--- pesmnamsensnees e e

Asuncién, | 4 AGD 2078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma BIOTROP
PARTICIPACOES S.A. contra la Resolucién N° 981 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Direccion de
Marca 5, :'r: ________________________________________________________________________________________________________________________

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma BIOTROP
PARTICIPACOES S.A e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N® 981 de fecha 07 de julio de
2021, dictada por |a Direccion de Marcas. -« e« e s e

Que, en fecha 08 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APlACION I PUESTO. === e memme e e s

Que, en fecha 07 de abril de 2022, el representante convencional de BIOTROP PARTICIPACOES S.A
expreso agravios; y esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 22 de abril de 2022 -----ceeseasemimniaanans

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1446875
Denominacion TOTAL Clase 1 Registro 409104 Titular Total S.a ([FR]; Comentario: Que las denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, y la otra
relacionada, 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 a lo solicitado - =« se s

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Que, /a solicitud de mi mandante
es totalmente diferente de la marca base del Rechazo, ya que estd compuesta por un total de CUATRO
palabras y un logotipo con letras en distintos tonos de color naranja en fondo blanco mas el disenio de unas
hojas que la diferencia suficientemente de la marca registrada que también posee un logotipo totalmente
diferente: (imagen) Que existe una coexistencia pacifica del término TOTAL registrado a nombre de
distintos titulares en la clase 1 en el Paraguay../.. Ademds, mi mandante posee el registro de su marca
TOTAL NITRO ULTRA TURFA Y ETIQUETA en Clase 5 en Paraguay, clase relacionada a la Clase 1(...) ".--------

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

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 la mar
*TOTAL NITRO ULTRA TURFA Y ETIQUETA" Clase 01 y la marca antecedente *TOTAL Y B
01, Registro N° 594859 (renovacion del Registro N® 409104) --------omemmmmemmmmmmm oo oo o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 981 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
NITRO ULTRA TURFA Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 4‘3&'?3!2020 SOLICITADO POR BIOTROP

PARTICIPACOES S.A.------====x=-
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 12 REVOCAR la Resolucion N° 981 de fecha 07 de julio de 2021 dictada por la Direccion
de Marcasl _________________________________________________________________________________________

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *“TOTAL
NITRO ULTRA TURFA Y ETIQUETA ", Clase 01, Expediente N* 43698/2020, solicitada
a nombre de BIOTROP PARTICIPACOES SA.-

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, --------ns-----srs- o g e il N
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 981 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
NITRO ULTRA TURFA Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N* 43698.’2020 SOLICITADO POR BIOTROP
PARTICIPACOES S.A. - mememmmammeeeemseeeeseesesesssasessssessesesaesEstassteseseatae s e ne s aenes
diferenciada. Por el contrario, la marca antecedente se compone de manera exclusiva por la denominacién
“TOTAL", estructurada en letras maytsculas de trazo grueso en color negro, con un disefio sencillo
complementado por la figura de circulos cruzados por una linea gruesa de color negro. En consecuencia, la
configuracion grafica de ambas etiquetas produce impresiones de conjunto claramente diferenciadas,
reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociacion o confusion desde el punto de vista
A e e e e e e e e e e e o il AR A b W A

Marca Solicitada: Marca Antecedente:

TOTALNITRO® «

ULTRA TURFA '

ToTAaL

Que, ademis de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segln la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que BIOTROP
PARTICIPACOES S.A (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: *TOTAL NITRO
ULTRA TURFA" clase 05 Registro N© 534308; “TOTAL NITRO FULL" clase Q5 Registro N? 534309, Es decir, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros en clases relacionadas, conformados con la expresion
“TOTAL NITRO", circunstancia que permite concluir que la solicitud en tramite constituye una extension de
la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran sustancialmente
la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a reforzar la asociacion
del puiblico consumidor con un mismo origen empresarial.-------==- s

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute [a confusion es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
incenfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™, «=---=====s=r=mrrmmm e e s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion 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 la marca antecedente
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucion rec I..!Erl(_i it Ty e ioase o

teneral Interina
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! DERECHD DE MARCAS® - Jorge Otamend, 9° Ed., CABA, Abeledn Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 983 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
NITRO FULL Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N°® 43700/2020, SOLICITADO POR BIOTROP
PARTICIPAGOES S.A.-=s=ssrssazseszanees -

Desde el punto de vista grtogrifico, ambas denominaciones presentan coincidencia en el vocablo
“TOTAL", ubicado al inicio de la marca solicitada. Sin embargo, esta no constituye la totalidad de su
estructura denominativa, pues *TOTAL NITRO FULL" incorpora los vocablos adicionales “NITRO"y “FULL",
dando lugar a una expresion de mayor extension y con una configuracion grafica diferenciada respecto de
la marca antecedente st et s s s e e e e s S AR R et e

Desde el punto de vista fonético. la marca solicitada genera una secuencia sonora mas extensa, con
diferente ritmo, cadencia y terminacion por la inclusion de los términos “NITRO" y “FULL". En
consecuencia, la pronunciacion de la denominacion solicitada, considerada en su conjunto, produce una
impresion auditiva distinta de la generada por la sola expresion “TOTAL" correspondiente a la marca
antecedente. En cuanto al aspecto conceptual, el término “TOTAL" evoca por si mismo una idea de
totalidad o integridad, mientras que la incorporacion de los vocablos “NITRO" y “FULL" en la marca
solicitada introduce conceptos adicionales que modifican el significado e impresion conceptual del
conjunto. Asi, “TOTAL NITRO FULL" constituye una expresion compuesta, con una carga conceptual
propia y diferenciada de la marca antecedente MO AL - - xenmes e e

TOTAL NITRO FULL {(solicitada), y
TOTAL (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién 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) [...] 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 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 posterior ALEOSAN (...)" --======smsrmmrmm s

Que, no obstante, esta Direccién considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “*Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles®. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas factores adicionales que seran analizados en la
presente resolUCHON. «<-=scesssinimciueensinaseminmtius et et et s s b e e s ee e s s ese s s me p s ae R e a e e

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de las marcas, resulta esencial considerar la
impresion de conjunto generada por la gtiqueta que la acompana. En ese contexto, se observa que la marca
solicitada presenta una composicion grifica llamativa y dinamica, configurada por la expresion “TOTAL
NITRO" en letras de tipografia fina y color naranja, donde se destaca la letra “O” que lleva en su interior la
silueta de una planta con su raiz; debajo se ubica el vocablo “FULL" en un trazo grueso, y e :
aprecia una franja ancha de fondo negro con bordes naranjas, dotandola de una identidad vig

' Sinchez Herrero, Andrés, “Confusion de Marcas® Editorial La Ley. Asuncidn, 2013 i el sl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 983 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
NITRO FULL Y ETIQUETA", Clase Ol, EXPEDIENTE N° 43700/2020, SOLICITADO POR BIOTROP
PARTICIPAGOES S.A. SR

M0
Asuncion, | AGD 200
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma BIOTROP
PARTICIPAGOES S.A. contra la Resolucion N° 983 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Direccitn de
Marcas, et

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma BIOTROP
PARTICIPAGOES S.A e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 983 de fecha 07 de julio de
2021, dictada por la Direccion de Marcas. -« --===-=sr=mns e e

Que, en fecha 08 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APelaciOn I eSO, = oe et e

Que, en fecha 07 de abril de 2022, el representante convencional de BIOTROP PARTICIPACOES S.A
expreso agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 22 de abril de 2022.----------------=--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Que habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1446875
Denominacion TOTAL Clase 1 Registro 409104 Titular Total S.a [FR]; Comentario: Que las denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, y la otra
relacionada, 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 a Jo solicitado.---------smeesemm e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Que, la solicitud de mi mandante
es totalmente diferente de la marca base del Rechazo, ya que estd compuesta por un total de TRES palabras
¥ un logotipo con letras en distintos tonos de color tierra en fondo blanco mis el disefio de unas hojas que
la diferencia suficientemente de la marca registrada que también posee un logotipo totalmente diferente:
{imagen) Que existe una coexistencia pacifica del término TOTAL registrado a nombre de distintos titulares
en la clase 1 en el Paraguay../.. Ademds, mi mandante posee el registro de su marca TOTAL NITRO FULL y
Etiqueta en Clase 5 en Paraguay, clase relacionada a 3 Clase 1 (...) " ====s=msssssmemms e eceeean

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1 R e e b et e L e

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ 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 la marca solicitada
“TOTAL NITRO FULL" Clase 0] y la marca antecedente “TOTAL" Clase 01, Registn
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 983 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
NITRO FULL Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N® 437002020, SOLICITADO POR BIOTROP
PARTICIPAGOES S.A.r-rrssrsssssnsssmsransannssmsssmessnmsssur s seassnssnmssns smmsnm s snssases e —

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 983 de fecha 07 de jLII]{J de 2021 dictada ]'Jﬂl' la Direccion
e Marcas, - -smsssmmsmmm s - ceemmnees

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “TOTAL
NITRO FULL Y ETIQUETA ", Clase Ol, ENped:E‘nte N°® 4371]{}!2[]20 solicitada a
nombre de BIOTROP PARTICIPACOES S A.--- —= e -

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. ------=-=-====ssszs2 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 983 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTAL
NITRO FULL Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N° 43700/2020, SOLICITADO POR BIOTROP
PARTICIPACOES S.A.--- - - messsrmssseesasrssssessssssessenss LS Sk e
diferenciada. Por el contrario, la marca antecedmte se compone de manera exclusiva por la denominacion
“TOTAL", estructurada en letras mayisculas de trazo grueso en color negro, con un disefio sencillo
complementado por la figura de circulos cruzados por una linea gruesa de color negro. En consecuencia, la
configuracién grafica de ambas etiquetas produce impresiones de conjunto claramente diferenciadas,

reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociacion o confusion desde el punto de vista
WIBIIIL ommmotnncnonasmmascnnismnsssanissnrssesmnimmmmssmmome e et oo s e b s as moe s S oe -t e o Sk i 84 5 s s e

Marca Solicitada: Marca Antecedente:

TotalNitre

FULL

ToTAL

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la bisqueda realizada en el sistema informiético de la Institucion, se puede advertir que BIOTROP
PARTICIPAGOES S.A (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: “TOTAL NITRO
FULL" clase 05 Registro N 534309; “TOTAL NITRO ULTRA TURFA" clase 05 Registro N2 534308; Es decir, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros en clases relacionadas, conformados con la expresiéon
“TOTAL NITRO", circunstancia que permite concluir que la solicitud en tramite constituye una extension de
la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las vaniaciones incorporadas no alteran sustancialmente
la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a reforzar la asociacion
del publico consumidor con un mismo origen empresarial.-----«--=s s

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusién es Ja
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas

registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™, —=--=== s s s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion cunmdera que la
marca solicitada Es un 5|gnu con camcter[stlcas propias, y que no existe riesgo de confusién_ya que,
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DIRECCION NACIOMNAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO prt | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI
PARAGUAY

Rﬂulumﬁng

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 408 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAGUATA Y
ETIQUETA”", Clm 43, EXPEDIENTE N® 106733/2022, A NOMBRE DE SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY

Que, en ese sentido, en fecha 19 de junio de 2024, escrito N° 2450713, los sefiores CARLOS RING y
MARIA JOSE GARCETE cedieron y transfirieron a favor de SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY E.AS. la
marca “JAGUATA Y ETIQUETA" Clase 43, correspondiente al Expediente N° 106733/2022. Dicha transferencia
ha sido debidamente asentada en el sistema informatico institucional, circunstancia que acredita que
ambas solicitudes se encuentran actualmente bajo la titularidad de una misma persona juridica. —-----------

Que, en consecuencia, la coexistencia registral de ambos signos no configura, en las circunstancias
particulares del caso, un riesgo de confusion o asociacion para el pablico consumidor ni supone afectaciéon
alguna a derechos de terceros. Por el contrario, se trata de marcas cuya titularidad corresponde a una
misma persona juridica, por lo que desaparece el presupuesto que sustentaba la causal de rechazo
considerada por el A- quo en la resolucion recurrida.---------=--r-rmrmr 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, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones
establecidas en el Art. 2 y demas concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, esta Direccion General
considera que corresponde revocar la resolucion recurrida. ====sssessmses e e

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N* 408 de fecha 16 de febrero de 2024 dictada por la
Direccion de MarTas, =« -==-======rrmmm s e s

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca

“JAGUATA Y ETIQUETA", Clase 43, I:xped:ente N° 106733/2022, solicitada a nombre
de SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.5.-- se e emm e -

Art. 32 NOTIFIQUESE. --------ssssseeeessmmmmameeaaa s A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 408 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAGUATA Y
ETIQUETA”, Clase 43, EXPEDIENTE N° 106733/2022, A NOMBRE DE SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY
U S —

Asuncién, 1 L AGD 7008

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY E.AS. en contra de la Resolucion N° 408 de fecha 16 de febrero de 2024,
dictada por la Direccion de Marcas, =« --ss s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.S. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 410 de
fecha 16 de febrero de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. ««----«-ssssessseemmmmme e

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
g L L

Que, en fecha 19 de marzo de 2026, el representante convencional de SERVICE DEVELOPMENT
PARAGUAY E.A.S. expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 23 de marzo de 2026, «--eeemmmmmmmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %..) Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2051883 Denominacion [AGUATA Clase 44 Registro 521682 Titular Pamela Lujin Gonzalez [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).====-========sssssssasecnccsn

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Cabe senialar que, con fecha 17
de julio de 2024, se ha solicitado la transferencia total del registro de marca JAGUATA, a favor de SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY EA.S., conforme al Acta N°® 2460526, solicitud que puede verificarse en el
sistema informatico y que, actualmente se encuentra aprobada. En consecuencia, la marca invocada como
base del rechazo se encuentra actualmente registrada a favor del mismo solicitante, por lo que ha
desaparecido el obsticulo legal que motivé la denegatoria (.. )" -======s==rsreresmsre e e

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.S. es titular tanto de la
marca base de rechazo "JAGUATA Y ETIQUETA" registrada bajo el N2 521682, como dala soli
“JAGUATA Y ETIQUETA", actualmente en trimite de registro.--«-----coscemmmmmmmme o siiaie o gl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 409 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAGUATA Y
E'I'IQUET&" Clase 35, EXPEDIEN'T'E N°® 106?3?!2022 A NDMBRE DE SERV[CE DEVELOPMENT PARAGUA.Y

Que, en ese sentido, en fecha 19 de junio de 2024, escrito N® 2450723, los sefiores CARLOS RING y
MARIA JOSE GARCETE cedieron y transfirieron a favor de SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY EAS. la
marca “JAGUATA Y ETIQUETA" clase 35, correspondiente al Expediente N° 106737/2022. Dicha transferencia
ha sido debidamente asentada en el sistema informatico institucional, circunstancia que acredita que
ambas solicitudes se encuentran actualmente bajo la titularidad de una misma persona juridica. —-----------

Que, en consecuencia, la coexistencia registral de ambos signos no configura, en las circunstancias
particulares del caso, un riesgo de confusion o asociacion para el ptblico consumidor ni supone afectacion
alguna a derechos de terceros. Por el contrario, se trata de marcas cuya titularidad corresponde a una
misma persona juridica, por lo que desaparece el presupuesto que sustentaba la causal de rechazo
considerada por el A- quo en la resolucidn recurrida.--------+-e-smmsem e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones
establecidas en el Art. 2 y demas concordantes de la Ley N* 1294/98 de Marcas, esta Direccion General
considera que corresponde revocar la resolucion recurrida. «--=s-ssssssmemm e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 409 de fecha 16 de febrero de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas, ---=-=--ssee s o e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“JAGUATA Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 106737/2022, solicitada a nombre
de SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.S,-~-------=-=xsmensrrmeemmemmneaneeaneanna
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 409 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAGUATA Y
ETIQUETA”, Clase 35, EHPEDIE.NTE N° mmwmu. A HUMBRE DE SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY
oA\, § nsnmmmmssaeonsemmnnnorammree s ssprensnasensassensner srsnssssen ssanasnan S —

Asuncion, 1 & AG0 2000

VISTO: el recurso de apelamf}n interpuesto por el representante convencional de la firma SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.S. en contra de la Resolucion N° 409 de fecha 16 de febrero de 2024,
dictada por la Direccion de Marcas, y;=-==--=sssrmmmss s mm s o

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY E.AS. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 410 de
fecha 16 de febrero de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. --------==-s=sssesmemmmmnn i

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuestu. .........................................................................................................................

Que, en fecha 19 de marzo de 2026, el representante convencional de SERVICE DEVELOPMENT
PARAGUAY E.A.S. expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 23 de marzo de 2026, -« -=meem i

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(.) Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2051883 Denominacion JAGUATA Clase 44 Registro 521682 Titular Pamela Lujin Gonzalez [PY]
Comentarfo: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).--====-=====ss=smsssserenneens

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Cabe sefialar que, con fecha 17
de julio de 2024, se ha solicitado la transferencia total del registro de marca JAGUATA, a favor de SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY EAS., conforme al Acta N* 2460526, solicitud que puede verificarse en el
sistema informatico y que, actualmente se encuentra aprobada. En consecuencia, la marca invocada como
base del rechazo se encuentra actualmente registrada a favor del mismo solicitante, por lo que ha
desaparecido el obsticulo legal que motivo la denegatoria (. ) --===s s

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
iy, L e e

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.S. es titular tanto de la
marca base de rechazo “JAGUATA Y ETIQUETA" registrada bajo el N2 521682, comd de la marga solicitada
“JAGUATA Y ETIQUETA", actualmente en tramite de registro.----s-ssseemsmm e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 410 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAGUATA Y
ETIQUETA’, Clase 09, EXPEDIENTE N° 106738/2022, A NOMBRE DE SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY
B v ovvorrasmmta s s s e S i B S S SRR S
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Que, en fecha 19 de junio de 2024, escrito N° 2450715, los sefiores CARLOS RING y MARIA JOSE
GARCETE cedieron y transfirieron a favor de SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY E.AS. la marca
“JAGUATA Y ETIQUETA" clase 9, correspondiente al Expediente N® 106738/2022. Dicha transferencia ha sido
debidamente asentada en el sistema informatico institucional, circunstancia que acredita que ambas
solicitudes se encuentran actualmente bajo la titularidad de una misma persona juridica. —-----------=--------

Que, en consecuencia, la coexistencia registral de ambos signos no configura, en las circunstancias
particulares del caso, un riesgo de confusion o asociacion para el ptiblico consumidor ni supone afectacion
alguna a derechos de terceros. Por el contrario, se trata de marcas cuya titularidad corresponde a una
misma persona juridica, por lo que desaparece el presupuesm que sustentaba la causal de rechazo
considerada por el A- quo en la resolucion recUrTida. == --===ssme e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones
establecidas en el Art. 2 y demas concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, esta Direccion General
considera que corresponde revocar la resolucion recurrida. -===s--=sssmmre s e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 1® REVOCAR la Resolucion N® 410 de fecha 16 de febrero de 2024 dictada por la
Direccion de MarCas, -=--==-==s==s s s e e

Art., 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“JAGUATA Y ETIQUETA”", Clase 09, Expediente N® 106738/2022, solicitada a nombre
de SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY EASS.

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 410 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAGUATA Y
ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N*® 106738/2022, A NOMBRE DE SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY
EAS. e i

PARAGUAI
REKUAI

A
I

Asuncion, 14 AGD 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.S. en contra de la Resolucion N° 410 de fecha 16 de febrero de 2024,
dictada por la Direccion de Marcas, y;j-«s«««s«ss e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.S. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 410 de
fecha 16 de febrero de 2024, dictada por la Direccidn de Marcas. ---------=---ssssmmmmmrem e

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
Ly 1 R

Que, en fecha 19 de marzo de 2026, el representante convencional de SERVICE DEVELOPMENT
PARAGUAY E.A.S. expreso agravios: Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 23 de marzo de 2026, ~---==-smemmm s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2051583 Denominacion JAGUATA Clase 44 Registro 521682 Titular Pamela Lujin Gonzalez [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).-+===+=====ss=seremsammsaaseen

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Cabe senalar que, con fecha 17
de julio de 2024, se ha solicitado la transferencia total del registro de marca JAGUATA, a favor de SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.S., conforme al Acta N® 2460526, solicitud que puede verificarse en el
sistema informético y que, actualmente se encuentra aprobada. En consecuencia, la marca invocada como
base del rechazo se encuentra actualmente registrada a favor del mismo solicitante, por lo que ha
desaparecido el obsticulo legal que motive la denegatoria (.) " «««=-sss s

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
g

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestidn, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.S. es tifular taritode la
marca base de rechazo JAGUATA Y ETIQUETA" registrada bajo el N? 521682, como de lgmarca solicifada

“JAGUATA Y ETIQUETA", actualmente en tramite de registro,--sssseessesmeummaanaaas CRTLTTy ey SE vl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 411 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAGUATA Y
ETIQUETA", Clase 45, EXPEDIENTE N° 106740/2022, A NOMBRE DE SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY
T ——

Que, en ese sentido, en fecha 19 de junio de 2024, escrito N° 2450719, los sefiores CARLOS RING y
MARIA JOSE GARCETE cedieron y transfirieron a favor de SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY E.AS. la
marca “JAGUATA Y ETIQUETA" Clase 45, correspondiente al Expediente N°® 106740/2022. Dicha
transferencia ha sido debidamente asentada en el sistema informatico institucional, circunstancia que
acredita que ambas solicitudes se encuentran actualmente bajo la titularidad de una misma persona
L 1 T TSR —

Que, en consecuencia, la coexistencia registral de ambos signos no configura, en las circunstancias
particulares del caso, un riesgo de confusion o asociacion para el piblico consumidor ni supone afectacién
alguna a derechos de terceros. Por el contrario, se trata de marcas cuya titularidad corresponde a una
misma persona juridica, por lo que desaparece el presupuesto que sustentaba la causal de rechazo
considerada por el A- quo en la resolucion recurrida.----=--=-==s==msmsrmmrm e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones
establecidas en el Art. 2 y demas concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, esta Direccion General
considera que corresponde revocar la resolucion recurrida, «==sssssesess e e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 411 de fecha 16 de febrero de 2024 dictada por la
Direcciom de Marcas, =««-«-s e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“JAGUATA Y ETIQUETA", Clase 45, Expediente N® 106740/2022, solicitada a nombre
de SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY E.AS.

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 411 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAGUATA Y
ETIQUETA", Clase 45, EXPEDIENTE N°® 106740/2022, A NOMBRE DE SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY
EAS. . s st G R e AR A S s .

i 1 L AR 00
Asuncion, & AGD 202

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY E.AS. en contra de la Resolucion N° 411 de fecha 16 de febrero de 2024, dictada
por la Direccion de Marcas, yj=-s«=-ss-asmtm e e e e s

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY E.A.S. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 410 de
fecha 16 de febrero de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, -—-=---=-==sresmmrmmmss e

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuestn_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 19 de marzo de 2026, el representante convencional de SERVICE DEVELOPMENT
PARAGUAY E.AS. expresd agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 23 de marzo de 2026. - s mrmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-20515883 Denominacion JAGUATA Clase 44 Registro 521682 Titular Pamela Lujin Gonzalez [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (... ).« -==+sssesemnsmnsmansaaaannen

Que, entre otros argumentos, se agravia el a;:lelante y manifiesta: “(..) Cabe sefialar que, con fecha 17
de julio de 2024, se ha solicitado la transferencia total del registro de marca JAGUATA, a favor de SERVICE
DEVELOPMENT PARAGUAY E.AS., conforme al Acta N® 2460526, solicitud que puede verificarse en el
sistema informatico y que, actualmente se encuentra aprobada. En consecuencia, la marca invocada como
base del rechazo se encuentra actualmente registrada a favor del mismo solicitante, por lo que ha
desaparecido el obsticulo legal que motivé la denegatoria (.. )" --«-c=-sesms e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
iﬂtEl‘pUEStﬂ. .........................................................................................................................

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma SERVICE DEVELOPMENT PARAGUAY E.AS. es titular tanto de la

. 'irt-::".l.'-i:nll:i_ rPrn;in':-.'lr-nmtm:
sveehin et fe Propiedad lepelctad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 863 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CENTRALDEPASAJES.COM", Clase 39, EXPEDIENTE N° 72533/2023, A NOMBRE DE AIV SOLUCIONES
DIGETALES 8./ sssssetssitismessimmessiai st srsios b et st i i et it et A i

PARAGUAI
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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 vélidos como el
derecho a consHEUIr UNa MAICA. =-r===+ssesm e e e sac cedne s ao ks rm s b s s S er s e se e b e e b2 e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “CENTRALDEPASAJES.COM Y
ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los gervicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refiere a
caracteristicas propias de los servicios que se desea amMpArar. -=«ssssssssssee e e s e s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura en la Clase 39 del nomenclador internacional,
de los siguientes servicios: “..Reservas de viajes; transporte de pasajeros; organizacion de servicios de
transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicacion en linea; transporte aéreos/ transportes
aeronduticos; transporte fluvial..". En ese sentido, la expresion “ central de pasajes” se trata de una frase
que evoca la idea de un punto de encuentro y movimiento, vinculado con la actividad turistica y el
transporte, generando en el consumidor una asociacién indirecta con los servicios ofrecidos. En
consecuencia, el conjunto marcario “CENTRALDEPASAJES.COM", no designa al género o a la especie de los
servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de los servicios
que el solicitante plantea cubrir con su Solicitud. <<~ sessmsm e eees

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 informacién sobre los productos o servicios
especificados. Tal seria el caso cuando el signo proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamario de los productos o servicios. La relacién entre el
elemento descriptivo contenido 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. La Oficina no aplicari este motivo de denegacion a los signos constituidos por términos u otros
signos que sélo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas caracteristicas de los productos o servicios
especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sélo contuviera una referencia vaga o indirecta a los
prﬂdurms L B Lo L ) T e T EEE R

Que, adicionalmente, se ha constatado la existencia de antecedentes registrales concedidos en la
misma clase que presentan caracteristicas semejantes a la marca solicitada: “CENTRALDEPASAJES.COM Y
ETIQUETA" . En efecto, de la biisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion se desprende la
existencia de las marcas: CENTRAL DE VIAJES, Registro N° 487152 a nombre de THE ONE S.A.; AERO
CENTRO, Registro N® 608570 a nombre de AERO CENTRO S.A.; ALMUNDO.COM, Registro N® 603803 a
nombre de Asatej S.R.L.; MEVUELO.COM, Registro N° 509034 a nombre de Partyclass S.A.; VIAJOBIEN.COM,
Registro N® 537249 a nombre de VIAJO BIEN E.A.S. UNIPERSONAL; Tales antecedentes demuestran que
expresiones similares han sido admitidas registralmente como parte integrante de si - es de
proteccion marcaria. Si bien ello no implica la concesion automatica del registro itada, si con tituye jin

elemento de juicio relevante para concluir que la expresion cuestionada podria caliﬁca :
g

! Direccidn Macional de Propicdad Intelectual (DINAPL, Directrices para ¢l examen de marcas en Pargguay, p. 119,
Intigs e iinagn gov ) ponial v propiedud- indusirial marcas dlecinis
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 863 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“*CENTRALDEPASAJES.COM", Elase 39, EXPEDIENTE N°® 72533/2023, A NOMBRE DE AIV SOLUCIONES
DIGITALES S.A -------=-

Asuncidon, 1 b AGD EHEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AIV
SOLUCIONES DIGITALES S.A. en contra de la Resolucion N°® 863 de fecha 12 de abril de 2025, dictada por la
Du‘eﬂ'ci.ﬁn df Marcas, }r: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de AIV
SOLUCIONES DIGITALES S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1639 de
fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas,-=---«=-==ssseesmmmmssmmna e

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
AP AT O I TP O. = m o m e e et e et oo

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025, el representante convencional de AIV SOLUCIONES
DIGITALES S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 12 de diciembre de 2025, === s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de Ja
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibicion: “Art. 2 Inc. e ).. los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o 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 denominacién se considera
descriptiva y sin d!'s.n‘n tividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger.-. En consecuerncia no

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Que, el interés de mi mandante
en la proteccién de sus productos es evidente por los registros concedidos con los que cuenta en el
extranjero. Asi también, basta con escribir la denominacién en el buscador de Google y el primer resultado
arrojado es la pdgina web de mi mandante con lo que se demuestra que la solicitud pretendida es
NOTORIA. Que, también es importante destacar que, aunque la ley de marcas se rija por el principio de
territorialidad, la denominacién solicitada por mi mandante no puede ser considerada genérica en nuestro
pais cuando otros paises no lo han interpretado en igual sentido (...)".-========s===rsmmmrmrm e

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para di

g

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia leglsﬁimﬁn

'.I.-'I' Digeciora Gi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 863 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'CEFH'RALDEPASA]‘ES COM", Elase 39, EXPEDIENTE N°® 72533/2023, A NOMBRE DE AIV SOLUCIONES
DIGITALES S.A.

no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica,
descriptiva o de uso necesario en relacion con los servicios comprendidos en la Clage 39.------=--=====ssceennen

Que, ahondando atin mas 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 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 cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa, El signo des:.'npl'.l' vo también des':gna 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 tendrd en su
conformacion algiin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio ptiblico 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 genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” ---------------=zrmnsz--

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 madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N°® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucién recurrida, ----------------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 863 de fecha 12 de abril de 2025 dictada por la Direccion
T T 7, b e | S

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CENTRALDEPASAJES.COM Y ETIQUETA", Clase 39, Expedlente N*® ?2533.’2013
solicitada a nombre de AIV SOLUCIONES DIGITALES S.A. -- et

Fons
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2.357 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CENTRALDEPASAJES.COM", Clase 43, EXPEDIENTE N°® 72530/2023, A NOMBRE DE AIV SOLUCIONES
DIGITALES 5.A.-=-=--- - G EE L LEEEEE LR EEE e
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hur& de cnnmderar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
O T I == e e e R R SR i e B R,

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “CENTRALDEPASAJES.COM Y
ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los gervicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominacién constituye la designacion usual de los gervicios que solicita o se refiere a
caracteristicas propias de los $envicios que se desea ampParar, ----—=--====ssm s s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura en la Clase 43 del nomenclador internacional,
de los siguientes servicios: “..Servicios de reservas hoteleras; reservas de habitacionesrreserva de
alojamiento; reserva de alojamiento (temporal); reserva de alojamiento turistico; reserva de alojamiento
para viajeros; realizacion de reservas hoteleras para terceros; reserva de alojamiento temporal por
intermediarios de viajes; reservas de alojamiento temporal por agencias de viajes; servicios de reserva de
alojamiento temporal en forma de reservas de alojamientos ecoldgicos mediante sitios web; reserva de
habitaciones de hotel por agencias de viajes o intermediarios; suministro de informacién en linea sobre
reservas de alojamientos de vacaciones..". En ese sentido, la expresion " central de pasajes”se trata de una
frase que evoca la idea de un punto de encuentro y movimiento, vinculado con la actividad turistica y el
transporte, generando en el consumidor una asociacion indirecta con los servicios ofrecidos. En
consecuencia, el conjunto marcario “CENTRALDEPASAJES.COM™, no designa al género o a la especie de los
servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de los servicios
que el solicitante plantea cubrir con su SolCIUd . = = ee e e

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: “(...) La Oficina denegara el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente por el piiblico pertinente como una informacion sobre los productos o servicios
especificados. Tal seria el caso cuando el signo proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamario de los productos o servicios. La relacién entre el
elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, especifica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
reflexién. La Oficina no aplicard este motivo de denegaciin a los signos constituidos por términos u otros
signos que solo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas caracteristicas de los productos o servicios
especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sélo contuviera una referencia vaga o indirecta a los
ProdUuCtos 0 SEIVICIOS. (.. ) === s

Que, adicionalmente, se ha constatado la existencia de antecedentes registrales concedidos en la
misma clase que presentan caracteristicas semejantes a la marca solicitada: *CENTRALDEPASAJES.COM Y
ETIQUETA" . En efecto, de la biisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion se desprende la
existencia de las marcas: CENTRAL DE VIAJES, Registro N° 486012 a nombre de THE ONE S.A;
VIAJOBIEN.COM, Registro N° 540368 a nombre de VIAJO BIEN E.A.S. UNIPERSONAL; VO
Registro N° 480157 a nombre de VOLEMOS S.R.L; TRAVEL CENTER LAB, Registro N° nombre de
Travel Center S.A.; Tales antecedentes demuestran que expresiones similares Sl

' Dnreccitn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPLY, Direcirices para ef examen de marcas en Paraguay, p. 119 Dl.qxﬂl:blt{;n: O -
b Sweerw dineape o oy portul'y 3 promedad-indusicial marcas direcnics Abg; Ulaudia B4
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 2.357 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CENTRALDEPASAJES.COM", Clase 43, EXPEDIENTE N° 72530/2023, A NOMBRE DE AIV SOLUCIONES
DIGITALES S.A.

PARAGUAI
REKUAI

ARAD

Asuncion, 14 AGU LU£D0

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AIV
SOLUCIONES DIGITALES S.A. en contra de la Resolucion N° 2.357 de fecha 25 de agosto de 2025, dictada por
Ia Direccion de Marcas, e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de AIV
SOLUCIONES DIGITALES S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N? 1639 de
fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas.-----=--======ssmmsmsmmrmmm e

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
APElaCION INEETPUESTO. -« r e e s s s rn s s s e a e e e s ne e e

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025, el representante convencional de AIV SOLUCIONES
DIGITALES S.A. expresd agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 12 de diciembre de 2025, -« -smsm sl

CONSIDERANDO:

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

ha lugar a 1o SOlICIado (... ). ™ ====r=srmer e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Que, el interés de mi mandante
en la proteccién de sus productos es evidente por los registros concedidos con los que cuenta en el
extranjero. Asi también, basta con escribir la denominacién en el buscador de Google y el primer resultado
arrojado es la pdgina web de mi mandante con lo que se demuestra que la solicitud pretendida es
NOTORIA. Que, también es importante destacar que, aunque la ley de marcas se rija por el principio de
territorialidad, la denominacién solicitada por mi mandante no puede ser considerada genérica en nuestro
pais cuando otros paises no lo han interpretado en igual sentido (...) " -======ssseesmem s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L1 5 T (R

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion fharcaifia, ciertas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2.357 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CENTRALDEPASAJES.COM", Clase 43, EXPEDIENTE N° ?253[]."1(}23 A NOMBRE DE AIV SOLUCIONES

DIGITALES S.A.---===s==s=ssnnsazneus =

registralmente como parte integrante de signos susceptibles de pmtec-::lnn marcaria. 5i bien ello no implica

la concesién automatica del registro solicitado, si constituye un elemento de juicio relevante para concluir
que la expresion cuestionada podria calificarse como evocativa, no encontrandose cumplidos los requisitos
doctrinarios para calificar a la misma como genérica, descriptiva o de uso necesario en relacion con los
servicios comprendidos en la Clage 43 --««--=reesmsmmmm e e

Que, ahondando atin mas 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 linea
divisoria tenue 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 cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engafiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterfsticas,
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 tendra en su
conformacion algun 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 lo 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.” ---=---===s=ssasrasnee.

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

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N° 2357 de fecha 25 de agosto de 2025 dictada por la
DiIreccion de Marcas, ==-==s«=ssssmss e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CENTRALDEPASAJES.COM Y ETIQUETA®, Clase 43, Expediente N°® 72530/2023,
solicitada a nombre de AIV SOLUCIONES DIGII‘M,ESS.A.,_ e TR

Art. 32 NOTIFIQUESE. -------s-srmmrrmsresmenamms g oo = N A YT Ae— V—
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 914 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INFINITO Y
ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 23935/2024, A NOMBRE DE CHRISTIAN MANUEL CORREA
MARTINEZ -++-sssrerensesrersrasesssemsmsasnansrassasares

Que, antes de entrar al analisis de fondo de la cuestion planteada, corresponde verificar la vigencia de
la marca registrada que sirvio de antecedente para el rechazo. Al respecto, segiin la base de datos de la
DINAPI, el Registro N° 425417 de la marca “INFINITO", Clase 38 a nombre de Imagen Satelital 5.A., vencio el

24 de octubre de 2024, Asimismo, se constata que ha transcurrido en su totalidad el plazu de grama
legalmente previsto para su renovacion sin que esta se haya verificado a la fecha.--------------------ceeee e

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 2¢ y 62 de la Ley N°® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.--+---<ssssesmreremrmmmse e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N2 914 de fecha 25 de abril de 2025 dictada por la Direccién
LS T DA e i e e i 5 v o i i i L L i M e e

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“INFINITO Y ETIQUETA", Clase 38, Expediente N° 23935/2024, solicitada a nombre de
CHRISTIAN MANUEL CORREA MWNEZ

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 914 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INFINITO Y
E.']‘IQUETA" Clase 38, EXPEDIENTE N* 23935/2024, A NOMBRE DE CHRISTIAN MANUEL CORREA

Asuncion, 1 4 AGD 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Christian
Manuel Correa Martinez en contra de la Resolucion N2 914 de fecha 25 de abril de 2025, dictada por la
e To o B L T o T e T —

RESULTA:

Que, en fecha 12 de mayo de 2025, se presenta el representante convencional de Christian Manuel
Correa Martinez e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 914 de fecha 25 de abril de
2025, dictada por la direcciéon de marcas, -------- === =mr s mm e

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
=g L R

Que, en fecha 25 de junio de 2025, el representante convencional de Christian Manuel Correa
Martinez expresé agravios; Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 26 de junio de 2025, =« eme e em e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (..} Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2014-1422796 Denominacién INFINITO Clase 38 Registro 425417 Titular Imagen Satelital S.a [AR],
Comentario: Que las denominaciones son 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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)", --=-=====-=======rerereeare-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Haciendo una verificacion de la
marca antecedente, se ha encontrado que el registro se encuentra vencido desde fecha 24/10/2024 y no se
ha solicitado la renovacion de esta.../.. No solamente ha transcurrido el plazo de validez de 10 afios, sino
también el plazo de gracia otorgado por la Ley de Marcas, pues haciendo un conteo del tiempo
transcurrido, a la fecha se ha cumplido oficialmente el plazo de 6 meses. (...)",--=-=-=====rsmrrrrmsmmmame e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
L 4 L e e

Que, en ese sentido, el apelante ha solicitado en fecha 06 de agosto de 2026, la adecuacion de la
marca “INFINITO TELECOM", consistiendo la misma en la exclusion del término *“TELECOM", tanto de la

denominacién como del logotipo, quedando como tinico elemento denominativo el té

marca solicitada
> " Dlrl!! 1 trina
I n ﬁn 1 tw ."K DiseeciinGene sl i\i‘:nplrda‘ Induierial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 662 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RAIZ UP”,
CLASE 01, EXPEDIENTE N2 52912/2019, SOLICITADO POR ECO TRADING S.A.-----===sssssnasaseses

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “RAIZ UP” resulta descriptiva o
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
productos que S& desaa AMPALAL, === —=r s e e e e et e ek e s e e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamafio de los productos o servicios. Dicho caricter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se
aprecia que la solicitud de registro de la marca “RAIZ UP" fue presentada para cubrir productos de la clase
01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Fertilizantes agricolas, comprendidos en la
clase 01 (UNO).” La clase | comprende principalmente productos quimicos que se utilizan en la industria,
la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composicién de productos comprendidos en otras

Lo T R T it

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “RAIZ UP" resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la misma brinda informacion acerca de las
caracteristicas del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominacion “RAIZ UP” no constituye
el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 01 del nomenclador
internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda
informacién necesaria o usual sobre las caracteristicas de los productos, ==---=--==ssmmem s mnn e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *RAIZ UP" representa una creacion
lingtiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos fonéticos e ideologicos
que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora.
Aunque los componentes léxicos “RAIZ" y “UP" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como
términos de uso comin o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis
sustancial de especificidad al vocablo resultante.---=«-=-oeee e e

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumenm
en el que se basa esta aﬁnnacmn es gue cualquier persona tiene el derec‘ha de evocar ens

titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda J'mped.lr. gue otras Marcas &y ambign las
mismas propiedades 0 CAraCteristiCas. -==r == e A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 662 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RAIZ UP",
CLASE 01, EXPEDIENTE N2 52912/2019, SOLICITADO POR ECO TRADING S.A.--

Resolucion N°_ W' U 0

| W]
Asuncion, 1 b AGI

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ECO TRADING S.A.,
contra la Resolucion N2 662 de fecha 21 de Mayo de 2020, dictada por la Direccién de Marcas y;=----=----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de Septiembre de 2020, se presenta el representante convencional de ECO
TRADING S.A. e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N2 662 de fecha 21 de Mayo de
2020, dictada por la Direccion de Marcas. -« oo e s e e

Que, en fecha 19 de Octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
jI'ItEI'FIU'E'St{J, .........................................................................................................................

Que, en fecha 26 de Abril de 2021, el representante convencional de ECO TRADING S.A. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
12 de ABOSTO B 202 e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (... )JQue la solicitud de registro de la marca "RAIZ UP " ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) == los que consistan enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La
denominacién en su traduccién al espariol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a
las productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.- (...)"----==--======-=seemseeceee

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de ECO TRADING SA. y
manifiesta que: “(..)Que en primer lugar la primera denominacion = RAIZ' de la solicitud de mi mandante se
encuentra en espanol y segtin el Diccionario de la Real Academia Espariola el significado del mismo es:
Organo de las plantas que crece en direccion inversa a la del tallo, carece de hojas e, introducido en tierra o
en otros cuerpos, absorbe de estos o de aquella las materias necesarias para el crecimiento y desarrollo del
vegetal y le sirve de sostén. Mientras que la segunda denominacion 'UP' se encuentra en el idioma Ingles,
que traducido al espariol significa ARRIBA, y tales denominaciones no hacen referencia ni describen al
producto que mi mandante reivindica en su solicitud. Siendo este un elemento relevante al momento del
estudio de la marca en pugna. Adjunto al presente escrito impresiones de internet donde se constata la
diferencia conceptual pre Mencionada. (.. )= === ==smmmm et e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
DRI, w8 e s e el e i e i 3 b e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restnccmnes para el reg!stm de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hara de cons;der arviahilidad
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Resolucion N°_ ™ ™

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 662 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RAIZ UP"
CLASE 01, EXPEDIENTE N2 52912/2019, SOLICITADO POR ECO TRADING S.A.- -

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la busqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas:NUTRISORB RAIZ, clase 1, Registro N° 554790 a
nombre de Laboratoires Goemar, S.A.S.; LA RAIZ DE LA CALIDAD (SLOGAN), clase 1, Registro N °490442 a
nombre de Dante Edmundo Godziewski Krause; Bio Raiz Nortox, clase 1, Registro N® 640536 a nombre de
NORTOX PARAGUAY S.A.; SEED UP, clase 1, Registro N° 615053 a nombre de Olmix.:RACING UP, clase 1,
Registro N* 623023 a nombre de AGROFERTIL S.A.; THUMBS UP, clase 1, Registro N° 595431 a nombre de
Ying Paio Enterprises Co., Ltd.; extremo que demuestra que los vocablos RAIZ y UP es de uso comiin en el
BT B cmmm o s ms s i e b S et i S B B S B

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 basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, «------=--===--s---

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 662 de fecha 21 de Mayo de 2020, dictada por la
Direccion de Marcas, -«---«=--s=sssmsmmmmm e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“RAIZ UP", Clase 01, Acta N* 52912/2019, solicitada a nombre de GLYMAX S.A.---

Art. 3¢ . Vs .'_.:: g s Tl e et St
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1314 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *PLUS
CREAM Y E’I‘IQUEI‘&' CLASE 03, EXPEDIENTE N*® 85361/2019, A NOMBRE DE INDUSTRIA LA POPULAR
e e e e e e e me e

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 @ CONSHIUIT UM MATCE, == === === e o o e i bl e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *PLUS CREAM Y ETIQUETA"
resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los pmductns que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los productos que se desea ampParar, «-----==««=m==sesmoomme oo e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios. Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PLUS CREAM Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
productos de la clase 03 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Exclusivamente
jabones para la higiene personal, comprendidos en la clase 03 (TRES).". lLa clase 03 comprende
principalmente los productos preparaciones de tocador no medicinales, asi como las preparaciones de
limpieza utilizadas en el hogar o en otros dmbitos.' —==ssmssesessmmre e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *PLUS CREAM Y ETIQUETA"
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacian
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién “PLUS CREAM Y ETIQUETA” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 03 del nomenclador internacional.---==««==s e rmm s m el

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “PLUS CREAM Y ETIQUETA" representa una
creacion linglistica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. — s

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

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

] I{.e sl dt Pr widad [nfustrial
n::n'u:r! ol de Prepiedad 12 siebectml

' Direccidn Nactonal de Propiedad Intelectual. Clasilicacion de Niza - 13° ediciin, version 2026 Disponible en: :
bt o, gov pe prtalvE propied ad industoaldms peas folas ficicinni e fstage =St \




DIRECCION MACIDNAL DE

PROPIEDAD % GOBIERNO vr1 | PARAGUAI
EEE;IGELAI;ECTUAL PARAGUAY | REKU

Resolucién N*Dﬁ 6 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1314 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLUS
CREAM Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 85361/2019, A NOMBRE DE INDUSTRIA LA POPULAR
SA. IR : :

Asuncion, 1 § AGD 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de INDUSTRIA LA
POPULAR S.A. en contra de la Resolucion N° 1314 de fecha 24 de Septiembre de 2020, dictada por la
Direccion de Marcas, y; -----=-====mmrmmmmrm s e s s n s s s e e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de Noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA
LA POPULAR S.A., e interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N° 1314 de
fecha 24 de Septiembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas,-------=--=«=-==ssssemmmsmaammmmaaiannae

Que, en fecha 15 de Enero de 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
g LBt

Que, en fecha 25 de Marzo de 2021, el representante convencional de INDUSTRIA LA POPULAR S.A.
expresa agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 06 de Mayo de 2021 smmmmm e e e s e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: (.. )Que la solicitud de registro de la marca "PLUS CREAM y
etiqueta” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn 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 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 denominacién en su traduccion al espanol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con
relacién a los productos que desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-(...)". —=--=--=-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Que Ja Resolucion no debe
considerarse vilida, ya que no se ha estudiado todos los elementos que hacen a la solicitud de mi
representada, puesto que el A-quo, se limité a fundamentar su rechazo con el argumento de que "la
denominacion en su traduccion al espaniol se considera descriptiva y sin distintividad". Que primeramente,
no puede el A-quo, basar un rechazo solo porque “considera® tal o cual cosa, el rechazo debe estar
expresamente fundado en la Ley, si bien es cierto que la denominacion traducida al espariol, estd
conformada por palabras de uso comiin, no es menos cierto, que se protege la denominacién en todo su
conjunto y no por separado, mi comitente ha conformado una denominacion con la cual identifica
exclusivamente a las variedades de su producto. En segundo lugar, es falsa la afirmacion del A-quo, al decir
que la denominacion solicitada carece de distinividad, puesto que cuenta con una exclusiva y tnica
etiqueta, que hace que la marca sea reconocida por el consumidor en cualquier momente. A continuacion,
¥ para mejor aprecio de /a Sra. Directora, reproduzco integramente la etiqueta de la marca en cuestion.(...)"™

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
intl‘:"rpuestnt .......................................................................................................

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1034/98, las marcas son 5|gnn;ﬁ§/e v}
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia bﬁglsu__
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1314 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLUS
CREAM Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 85361/2019, A NOMBRE DE INDUSTRIA LA POPULAR
S.A. . - - :

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, en la cual se
presenta la denominacion “PLUS Cream", dispuesta en una composicion grafica particular, con una
tipografia estilizada y predominio de tonalidades azules, incorporando ademas el disefio de una gota sobre
la denominacion. Estos elementos graficos, considerados en su conjunto, aportan un grado adicional de
distintividad al signo solicitad0..- =<« cessm e

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1314 de fecha 24 de Septiembre de 2020 dictada por la
Direccion e MarCas, -« -« se s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *PLUS
CREAM Y ETIQUETA", clase 03, Acta N® 85361/2019, solicitada a nombre de INDUSTRIA
LAPOPULAR 5.A. -

Art. 032  NOTIFIQUESE.----------==ss=srsmmssemmmmsaamaeamnnaas o CRRRR [N JRR - W
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 728 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "VALERIO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 8040/2022 A NOMBRE DE ERVATEIRA VALERIO

productos asegura que los consumidores no podran confundir las marcas, ya que cada una se dirige a
mercados y necesidades claramente diferenciadas.(...)” -==-=======sssmsmmr s s

Que, el oponente no contestd el traslado de la expresion de agravios, por lo que se la declaré en
rebeldia y se llamo a autos para 1esolver, —«-=ssmes o e

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas VALERIO (solicitada en clase 35) y la marca CONSTENARO
VALERIO (registrada en clase 07).--+--<=s-sssssmsasensessasesmesassssmasesmesessensassanesnasesanssnsssassane s sassesssne sae

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la 6ptica de los eventuales
CONSUMIQOTES, =ressrrarerernnscmnsmmnerasmeemessosssrensersmteesesernrasesressserseeresnrerssasenssreme s vesaensassransesssnness

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “VALERIO", clase 35, con la marca
oponente "CONSTENARO VALERIO”, clage 35, ——r-esreeseemmersissnrisaanisssscsannesseaniecnasnesnrasaness

VALERIO (marca solicitada) y,

CONSTENARO VALERIO Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causardn confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
inpresiti visudl My dieete e e e e 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 comin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis 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 analisis y no suspartes mregranres
separadas en forma arbitraria (747).'-----«===== e s emm s e

Que, al analizar los aspectos ortografico y fonético de la marca solicitada *VALERIO” frente a la marca
oponente “CONSTENARO VALERIO®, se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, ello no
implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentan distinta
longitud, estructura y cumpusiciﬁn circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En

umuu \
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Resolucién N®
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 728 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "VALERIO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 8040/2022 A NOMBRE DE ERVATEIRA VALERIO
LTDA . - - - semsssmmssaas -

Asuncion, 1 ‘ ﬁ.EU 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de ERVATEIRA
VALERIO LTDA en contra de la Resolucién N° 728 de fecha 16 de Julio de 2024, dictada por la Direccién de
AsuNtos Marcarios LitIZIos0s, ¥, «==e-sssosrsmm st e e e s s e s e

RESULTA:

Que, en fecha 09 de Agosto de 2024 se presenta el representante convencional de ERVATEIRA
VALERIO LTDA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 728 de fecha 16 de Julio de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «---------===========s=sssemmmm e

Que, en fecha 04 de Octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.

Que, en fecha 21 de Octubre de 2024, el representante convencional de ERVATEIRA VALERIO LTDA
expresd agravios; en fecha 26 de Octubre de 2024 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la
expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de la ley, —------------eememmeccmmenaaeee.

Que, en fecha 19 de Marzo de 2025 esta Direccidon General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y [lama a AUt0s Para resoIVer. - rmmms e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)Que, realizado el cotejo marcario entre la
denominacion solicitada "VALERIO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca oponente "COSTENARO VALERIO y Etiqueta’, se percibe que entre las mismas
existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que,
adicionalmente, a fin de resolver si existira confusion en el piiblico consumidor, analizando el campo
ortogrifico y fonético como asi también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como
asi también de clase. Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominacion
solicitada VALERIO resulta indudablemente similar a la oponente COSTENARO VALERIO y Etigueta, y que
de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en
el ptiblico constumidor.-.(..)" == ====ssmme e e s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(..)Si bien se reconoce el derecho
adquirido invocado por la parte adversa, es importante sefialar que la negativa al registro de la marca de mi
mandante representarfa un menoscabo a sus derechos. Esto se debe a que los productos de la marca
oponente son completamente distintos a aquellos que mi mandante ofrece en la clase 35 incluye la
importacion, exportacién, comercializacion y abastecimiento a terceros, asi como la compra y venta de

yerba mate. Por otro lado, la contraparte opera en la clase 7, que abarca productos come-magujnas y

e ,mP ] lﬂ‘lfu?:::‘lﬂ
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 728 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "VALERIO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 8040/2022 A NOMBRE DE ERVATEIRA VALERIO

nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo ademas sus
productos plenamente distinguibles:, ——-ssssssssememrmemsmmnesnees s e e

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas "VALERIO"
en la clase 35 y la marca “CONSTENARO VALERIO Y ETIQUETA" clase 07, —--vssmmsmmmscmm e

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 revocar la Resolucion recurrida,---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 728 de fecha 16 de Julio de 2024 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigios0s., —==sssse s e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"WVALERIO", clase 35, Expediente N° 8040/2022 a nombre de ERVATEIRA VALERIO
DT s ek A R AR i

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 728 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA *VALERio' CLASE 35, EXPEDIENTE N* 8040/2022 A NOMBRE DE ERVATEIRA VALERIO

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: (...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del ndmero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién 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 entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un

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

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

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.” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintive y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada CONSTENARO
VALERIO y otros registros alegados, se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado,
y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (CONSTENARO, VALERIO),
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 posterior posea elementos que la diferencien de la
L e T L g [ e e

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, las marca base de la oposicion, ampara productos
que se detallan a continuacion: CONSTENARO VALERIO, Registro N® 437126, clase 07, para Todos los
articulos de la clase 7, comprendiendose entre ellos maquinas y maquinas herramientas, motores (excepto
motores para vehiculos terrestres), acoplamientos y elementos de transmision (excepto para vehiculos
terrestres), instrumentos agricolas que no sean accionados manualmente, incubadoras de huevos,
dxsmbmdares automaticos. Mientras que la presente solicitud VALERIO pretende su registro para amparar

os servicios comprendidos en la clase 35 tales como: Importacién, Exportacién , Comercializacién y

A.basrecmuentn a Terceros, Compra y Venta de Yerba Mate.----------=--=-==ssmmmsmmmm e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la 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 que ha sido creada. Las marcas en pugna ng comparten la misma
clase del nomenclador internacional, — ==« s

Que, conviene mencionar lo sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N° 259/2025: “En virtud de la regla de la Especraﬁdad el registro

-

de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de regjstro En i@
* Direccitn Nacional de Propiedad Tntelectual (DINAPT, Directrices para ef examen de marcas en Pavagury, pp, 147y 2 Hl)lqﬁ%i! %‘i\. articla Cristaldo
IJJ,'- v dinapl govopy poral s M propiedisd -industrial mprcas direcinges e (e B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 747 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINNEA SAFE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 30673/2022 A NOMBRE DE
MARCOS ANDRE BENEDETTI RABELO.--====s=ssssossmssnrancacccacenas meemsannnas

reproducen en idéntica posicion y orden la marca LINEAS, asf como también la denominacién principal de
la marca LINEAS INTERIORES, ambas registradas a favor de mi representada. En un frustrado intento de
otorgar originalidad, la parte adversa se limit a agregar la letra N a la denominacion senalada, modificacién
que pasa inadvertida y que no aporta distintividad tanto desde el punto de vista ortogrifico ni fonético,
puesto que de igual manera se lee de la misma forma. Estas alteraciones minimas no modifican la
percepcion global de la marca solicita por la parte adversa, pues el consumidor promedio seguird
identificando el mismo niticleo denominativo existente entre ambas denominaciones.f...)" -----==--===s-=2=aun=-

Que, el solicitante no contesto el traslado de la expresién de agravios, por lo que se la declar6 en
rebeldia y se llamé a autos para resolver, —-----esessmrme s

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas LINNEA SAFE Y ETIQUETA (solicitada en clase 35) y la marca
LINEAS INTERIORES (registrada en clase 35).--==-crermsmemesmems oottt ic i

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la optica de los eventuales
CONBUIMIGIOTES, -===mmmmiee e et e ea e e e s e s e s an e e s S o e me o s aan s e s a e s me e m e e S nm e ae sem s m e ca e

Que, desde el punto de vista conceptual, ambas marcas comparten el vocablo "LINEA", presente en
las expresiones "LINNEA" y "LINEAS". No obstante, dicho término constituye una palabra de uso comin,
frecuentemente empleada para identificar una serie, gama o conjunto de productos o servicios, razén por
la cual posee una reducida fuerza distinEiva.--=-==-===ss===mmmmm e e

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 "LINNEA SAFE Y EI'[QU'ETA' clase 35,
con la marca oponente “LINEAS INTERIORES”, clase 35, —«-ecesmmmsmmmnamncamancann. T R CTISTTRITIRES

LINNEA SAFE Y ETIQUETA (marca solicitada) y,

LINEAS INTERIORES Y ETIQUETA (marca oponente)

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

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 andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Dt endi,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 747 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINNEA SAFE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30673/2022 A NOMBRE DE
MARCOS ANDRE BENEDETTI RABELO. i .

Asuncién, | L AGD 2026

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de LINEAS
INTERIORES S.A. en contra de la Resolucion N® 747 de fecha 18 de Julio de 2024, dictada por la Direccion de
AsUNtos Marcarios LIGIOS0s, ¥; =--«=«ssssmmsmm e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de Agosto de 2024 se presenta el representante convencional de LINEAS
INTERIORES S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 747 de fecha 18 de julio
de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. <=--------==--=----=-ammeeeememmme s

Que, en fecha 03 de Diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedit el recurso
L4 £ R —

Que, en fecha 27 de Febrero de 2026, el representante convencional de LINEAS INTERIORES S.A.
expreso agravios; en fecha 09 de Marzo de 2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la
expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley, —--------eoerrmmaeciiicaes

Que, en fecha 27 de Mayo de 2026 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolver. - - o e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..Que. no existe ninguna posibilidad de confiision
entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 35, y el oponente registrada en la clase 35, debido
especialmente a la “diferente naturaleza de Jos servicios protegidos por las mismas”. La marca solicitada
cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacion marcaria, por ende
no se encuentran suficientes argumentos juridicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.- Que,
también cabe sefialar que la marca solicitada LINNEA SAFE cuenta con una etiqueta que posee un diserig
posee un diserio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Asi podemos hacer énfasis al
visualizar los colores, tipografia u otros aspectos grificos que hacen que la etiqueta sea tinica y haga la
diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.(...)" —-----+--=---=---=

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(...)En este sentido, dicha solicitud
carece de un elemento diferenciador suficiente que permita su registro conforme a los principios de
distintividad marcaria. En efecto, la marca cuyo registro se pretende no es mis que una copia de las
afamadas marcas de mi representada, lo que vulnera los derechos previamente adquiridos y genera un
riesgo evidente de confusion en el mercado. Al colocar las marcas una después de la otra, salta a la vista las
semejanzas graficas, ortograficas y fonéticas, que existen entre ellas - LINEAS INTERIORES y LINEAS /
LINNEA SAFE -+ En este punto, resulta pertinente, poner a consideracién que en la resolucion de primera

instancia la Directora de Asuntos Litigiosos omitié hacer referencia acerca de las amplias similitude
existentes entre las denominaciones en pugna, asi como también no mencioné en ningiin ag adﬂ ala

| Dtz o Gictiera) dt) oplcd b Induneril
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 747 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINNEA SAFE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 30673/2022 A NOMBRE DE
MARCOS ANDRE BENEDETTI RABELO.-------

de sus elementos como por el disefio, tipografia, colores y recursos graficos empleados, reduciendo
significativamente cualquier posibilidad de asociacién o confusion desde el punto de vista visual.-«-«===s==---

marca solicitada: marca oponente:

X%

UNNEA‘ LINEAS

INTERIOAES

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, las marca base de oposicion, ampara servicios que
se detallan a continuacion: LINEAS INTERIORES, Registro N° 496365, clase 35, para los servicios de yentas,
marketing y publicidad de muebles. objetos y articulos de decoracion, comprendidos en la clase 35
(TREINTA Y CINCO) del Decreto N® 8562 del afio 2012. Mientras que la presente solicitud LINNEA SAFE Y
ETIQUETA pretende su registro para amparar los servicios mmprend:d'as en la clase 35 tales como:
fmpmnadn, Bq:ortac:dn Camemaﬂzac:én y venta Me - »_belleza

En consecuencia, aun cuando ambas marcas se encuentren comprendidas en la misma clase del
nomenclador, los servicios que distinguen se encuentran dirigidos a sectores comerciales distintos, con
finalidades y canales de comercializacion diferentes, circunstancia que reduce significativamente la
posibilidad de confusion o asociacion en el pablico consumidor., —----—---=mrrmrmmmm

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
registradas a nombre de diversos titulares en la clase 35 que también utilizan el elemento “LINEA" como
parte de su denominacion. Segun la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, también
se encuentran regist:r:adas las marcas: LINEA BLANCA , Registro N® 529749; LINEA MUSTANG, Registro N°
591954; TUF1 EN LINEA. Registro N° 597517, TTA S.A. LINEA 96, Registro N° 569012, DE LA SAN TIENDA EN
LINEA, Registro N° 591470; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas
registradas en la clase 35 con la denominacion "LINEA" a nombre de diferentes titulares, por ende, esta
Direccidn no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
L T T B T R T T

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 anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el me
marcas, una de ellas registrada y la otra no 0 ambas de hecho, sin que se hayamsuscit
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocide.”. <

" “DERECHO DE MARCAS™ - jorge Otamendi. 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 747 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINNEA SAFE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30673/2022 A NOMBRE DE
MARCOS ANDRE BENEDETTI RABELO. --=---r=s=srsssrsssmmmransesnsssnes e ams i

Resolucion N®* =

continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747).'------=-=====rumr s et e e e

Que, al analizar los aspectos ortogrifico y fonético de la marca solicitada “LINNEA SAFE” frente a la
marca oponente “LINEAS INTERIORES", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, ello no
implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentan distinta
longitud, estructura y composicion, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En
consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento suficiente para
concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, compaosicion y configuracion
de las denominaciones les otorgan una fisonomia ortografica propia y una pronunciacion claramente
diferenciada. -----m=sme e e e e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: ..} La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del ntimero y la
secuencia de fas 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 impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estara determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSIETIOr ALEOSAN(..) " ~wesrsesnsemrmtnsarememssssnn iemsnmamssm s e se s e s mem s s s e

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.” En ese sentido, 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 LINEAS INTERIORES y
otros registros alegados, se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le
otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (LINEAS, INTERIORES), razén por la
cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca
aun en la misma clase toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca
L e

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, la marca solicitada presenta
una composicién grafica integrada por la denominacion “LINNEA SAFE”, representada en letras estilizadas
de color azul, destacindose la letra “A" mediante un detalle grafico de forma circular de color rojo, lo que le
confiere una identidad visual propia y facilmente identificable. Por su parte, la marca base de oposicién se
compone de la denominacion “LINEAS”, escrita en letras mayusculas negras de diseno simple y espaciado,
acompanada en la parte mfﬁ'nﬂr por la expresion “INTERIDRES" en l:aral:terE's de menor tamario, asicumu

' Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editonial: LexisNexis - Abelada-Perrot ANO: 2008 fll { 3 %‘ patela Crsaldo
" Diireccidn Nacional de Propiedad Iflhl:ln:hlal (DINAPL, I}rw:'mm-s p«w el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 ¥ "1515' Diipdmblr n ,--”,| Intering
libtpss oy it gov pry i v -induste r recins L) Disegeiin Geeeral de P atedad Induiitisl

u,,tﬂ.r,'\“ anal .,.:Pr iedad lnachiceesl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 747 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LINNEA SAFE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30673/2022 A NOMERE DE
MARCOS ANDRE BENEDETTI RABELO, +----s=snrsenssezssnsnrnccs :

Que, de igual manera, conviene mencionar lo estipulado en el Articulo 16 de la Ley 1294/98, que
dispone: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de
elementos, la proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen de
USO COMUN O NECESATIO €N €] COMBICIO . — === e e e bttt e

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas *LINNEA
SAFE Y ETIQUETA" en la clase 35 y la marca “LINEAS INTERIORES Y ETIQUETA” clase 35, —----------==---=---

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 comparacién, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.---------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 747 de fecha 18 de Julio de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitiZiosos, «-s-seees s

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"LINNEA SAFE Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 30673/2022 a nombre de

MARCOS ANDRE BENEDETTI RABELO , —-----
e
Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. o e
&
x'&
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1125 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BETATREINTA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 94052/2022, A NOMBRE DE EUROFARMA
PARAGUAY S.A. wrernsrrsesnmsasmsmeanmsmssesasntesmen e ssesmsen s s s e e s e e m st s st mesn e s man s e amasmnesenn st eseannenssnas

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, distintivas una
de otra en todos los planos de comparacién, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida.------

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

Art 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1125 de fecha 14 de Octubre de 2024 dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios Litigios0s. --«------s-=smssssmmmnsmn s

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BETATREINTA", clase 05, Acta N° 94052/2022, solicitada a nombre de EUROFARMA
PARAGUAY S.A..-—=reererrmrernmmasmsmmmessnmamanmnmnasaseesases s S —

Art.32 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1125 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA BETATREINTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 94052/2022, A NOMBRE DE EUROFARMA
PARAGUAY S.A..- S

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
“BETATREINTA", (solicitada) “BETA" (oponente), comparten la silaba “BETA”, existen otras marcas
registradas dentro de la misma clase 05. En ese sentido, segtn la busqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucion, ademas de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran
registradas las siguientes marcas: BETAVEL, clase 05, Registro N° 539547 a nombre de Laboratorios Siegfried
Sociedad Anonima (siegfried S.a.); BETADUO, clase 05, Registro N* 465308 a nombre de Procaps S.a
BETATAB, clase 05, Registro N° 483659 a nombre de Dsm Ip Assets B.v.; BETADEX, clase 05, Registro N°
486346 a nombre de Laboratorio De Productos Eticos C.e.i.s.a; BETA B-RETISTIM, clase 05, Registro N°
480905 a nombre de The Latin America Trademark Corporation.; 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 una silaba con la cual ya coexisten previamente.-----«-----seeeemseseommmrinnecansee e

Que, siendo asi, la silaba “BETA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el andlisis, ya que los vocablos de uso comun 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 etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin o necesarno en el COMErTio”. ~-—=-==—==mm=smmsmm st e e e e

Que, ahondando atin mas en el analisis, esta Direccién considera oportuno traer a colacién al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comin y menciona “Una
particula de uso comiin no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso comiin no puede
impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz
de uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signe que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” Asi las
cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo “BETA”, no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas aiin teniendo en cuenta los demas elementos
analizados en conjunto en la presente resolUCION. ----— ==

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante “BETATREINTA", es una denominacion novedosa, y al
NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros
que abarcan coberturas de productos en dicha clase. - eree

promedio normalmente presta mayor atencion al momento de adquirirlos, consideran
productos medicinales.-=--srssmssrrrm e e

Direelat N :
' Sinchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncion. 2013, Diseecion Bzt Prapighnd :“T.““l-
DircreibbMciand! de Praqirtad laerlactadl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1125 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BETATREINTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 94052/2022, A NOMBRE DE EUROFARMA
PARAGUAY §.A.-rrrereretesees oot s i et e et mememmemeesee e —

con la marca registrada, tanto en la clase 5, como en la clase 35, para la comercializacién de productos

incluidos en dicha clase. Basta con ingresar en la base de datos de DINAPI, para confirmar lo expuesto en el
parrafo precedente, pues es sabido que BETA (segunda letra del alfabeto griego, que corresponde a [a
nuestra "be") es también muy utilizada en la denominacion de medicamentos.(... )-==-=======ss=ssmmsssmmeeaaans

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1 g T o R i ittt e et A bt st

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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca “BETATREINTA”", clase 05, con la oponente “BETA" clase

O s secmisimeci e oo ook S0 R O e A A e S e S B i S

BETATREINTA (marca solicitada) y,
BETA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “BETATREINTA" y la marca
oponente *BETA", por mas que compartan el vocablo BETA (término comin y de uso frecuente en el
lenguaje técnico y farmacéutico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas
marcas, por ende tampoco tendran pronuUNCIacion SeMEejante, -----------=-ssmsmsmmrmso oot

Que, si bien comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
“TREINTA". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificacion verbal de medicamentos,
diferencia nitidamente ambos signos. 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.” El
elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminacion, que es claramente diferenciadora. -----

Que, la diferente longitud y la terminacion de las denominaciones, generan una impresion grafica
distinta. De dichas diferencias ortograficas 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
1o T I i TR - s v o s o e o o i o e e

Que, siendo asi, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacificamente con ella sin perjuicio alguno a los
intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusion en aquellos elementos o partes que
pueden efectivamente ser reivIndICad 08, -« =sssms e

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 comiin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de conjunto, los cuales

continuacién *“...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anals
sepmdas en forma arbitraria {?4?}.1 ..................................................

\ Dideciin General de Pippindad Induistal
oy Aliteccian ¥acivaal de Mhpiedad Inieleciual

' Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perror ANO: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1125 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “BETATREINTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 94052/2022, A NOMBRE DE EUROFARMA
PARAGUAY S.A..--- 3

Asuncion, 1£ ﬂﬂn MR

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION contra la Resolucion N° 1125 de fecha 14 de Octubre de 2024, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIOS0S, yi--=ssssssescsnmmannat s s e e e s s ans s s s snneane

RESULTA:

Que, en fecha 24 de Octubre de 2024 se presenta el representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1125 de
fecha 14 de Octubre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -------=--==-=---==oemzeuv

Que, en fecha 31 de Octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso
L L L o

Que, en fecha 19 de Febrero de 2025, el representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION expreso agravios; en fecha 31 de Marzo de 2025 el representante convencional de
EUROFARMA PARAGUAY S.A. contesta la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver
en fecha 03 de Abril de 2025, ==e«seemmmmmmen e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.)Que, analizando las constancias obrantes en el
expediente, y haciendo un analisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Direccion es del
criterio que las marcas BETATREINTA (solicitada) y BETA (oponente), notamos que, entre las mismas es
posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de confusién alguno
entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo BETA, ello no demuestra que
las mismas causaran confusién al ptiblico consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una
visién de conjunto distintas entre si, por lo que no habri asociacién entre ellas, como asi también
mencionar que dicho prefijo BETA es de uso comuin para la clase 05, habiendo innumerables registros a
nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre si, ya sea
gréfica, ortogréfica como fonéticamente, contribuyende con ellos a generar una impresion general distinta
e inequivoca de cada una de Jas Marcas. (.., )---==-=-=-=ssmmsmm s

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(... JQue, la afirmacién de que el sufijo
‘TREINTA" introduce elementos distintivos suficientes para evitar la confusion es errénea v carece de
sustento. En primer lugar, la inclusién de un ntimero no genera una diferenciacion relevante en términos
fonéticos ni visuales, ya que el elemento predominante y de mayor impacto en la percepcion del
consumidor sigue siendo "BETA", que es idéntico en ambas marcas. Ademads, la argumentacion de que el
consumidor medio esti acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos por pequenas variaciones
fonéticas y gréficas no se ajusta a la realidad del mercado, donde la similitud en el elemento principal de
una marca conlleva un alto riesgo de asociacion indebida. En consecuencia, la resolucion recurrida incurre
en un error al considerar que la coexistencia es viable, pues la identidad del término "BETA" en ambas
denominaciones genera un claro riesgo de confusion y aprovechamiento indebido.(...)- - --+---sceeemceeceees

Que, contesta la expresion de agravios EUROFARMA PARAGUAY S.A. y, entre otros argumentos,
expresa: (..)La convivencia de "BETA" y "BETATREINTA" amplia la diversidad y calidad de los pmducms
disponibles para los consumidores. En resumen, si bien las marcas comparten similitudes fp . tienen
propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado. Vea Seriora Directora I gran difgrencia
gramatical y fonética entre las marcas en el presente litigio, ya que la palabra . ,TﬂEﬁIF}' anadidg a la palabra
BETA estd dando a la marca solicitada toda la novedad necesaria para coexj§tir ca i

eral |nI|:II.1'|J_
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1752 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B&B
GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 102184/2022, A NOMBRE DE B&B COMERCIO
EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

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 grifico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. -

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo "B&B S.A."
registrada en la clase 36 y la solicitud de registro de la marca “B&B GLOBAL" en la clase 36, se evidencia que
la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas
se encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en el
analisis de riesgo de confusion o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes para identificar los
mismos productos intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociacion
indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y proteccion al consumidor. Tenemos que
la denominacién solicitada "B&B GLOBAL" es muy semejante a la marca registrada “B&B S.A.", como se
puede apreCiar @ COMIUAC O — == e e e e e

B&B GLOBAL (marca solicitada) y,
B&B S.A. (marca base de rechazo)

Primeramente, corresponde sefalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente
amparan productos de la misma clase. La solicitada “B&B GLOBAL" pretende su registro en la clase 36 para
los servicios: “Servicios de administracion de bienes inmuebles; administracion de edificios de viviendas;
alquiler de apartamentos; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de departamentos; alquiler de oficinas para
el cotrabajo; arrendamiento con opcién de compra [leasing]: asesoramiento sobre deudas; arrendamiento
financiero; cobro de alquileres; concesion de descuentos en establecimientos asociados de terceros
mediante una tarjeta de miembro; constitucion de capital; corretaje de bienes inmuebles; corretaje de
seguros; corretafe de valores; corretaje de valores bursatiles; depésito de valores; descuento de facturas
[factoraje]: emision de bonos de valor; emision de cheques de viaje; emision de tarjetas de crédito;
estimacién financiera de costes de reparacion; evaluacion financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]:
fondos mutuos de inversion; gestion financiera; gestion financiera de pagos de reembolso para terceros;
informacién en materia de seguros; informacién financiera; inversion de capital: inversién de fondos;
investigaciones financieras; organizacion de la financiacion de proyectos de construccion; servicios de
agencias de alojamiento [apartamentos]: servicios de agencias de alquiler [departamentos]: servicios de
agencias de cobro de deudas; servicios de agencias inmobiliarias; servicios de financiacién; servicios
financieros de agencias de aduana; servicios financieros de correduria aduanera; suministro de
informacion financiera por sitios web; tasacion de bienes inmuebles; tasaciones inmobiliarias
comprendidos en la clase internacional 36 (treinta y seis).”; mientras que la marca base de rechazo “B&B
S.A" se encuentra registrada en la clase 36 para los servicios: “Servicios de la clase 36, tales como la
administracion de inmuebles, servicios de alquiler, estimacion de bienes inmuebles.-* —-=s-seesemssiaiennnecs

De la cobertura sefialada, se advierte que la marca solicitada comprende una amplia variedad de
servicios de la clase 36, varios de los cuales se encuentran expresamente comprendidos en la cobertura de
la marca antecedente, que protege los “servicios de la clase 36, tales como la administracion de inmuebles,
servicios de alquiler y estimacion de bienes inmuebles”, En consecuencia, existe ident)
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menos, una significativa coincidencia entre las coberturas enfrentadas, parficulan W—
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1752 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B&B
GLOBAL Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 102184/2022, A NOMBRE DE B&B COMERCIO
EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - -+-====s-sssennsssraammsnseanmsamneammnaansansemnenn

Asuncion, 1 L AGD MR

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de B&B
COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra de la Resolucién N° 1752
de fecha 17 de Octubre de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, y; -«-«==s=ss=ssmemmmm s e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Noviembre de 2023, se presenta el representante convencional de B&B
COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA e interpone Recurso de Apelacion
en contra de la Resolucion N2 1752 de fecha 17 de Octubre de 2023, dictada por la Direccion de

T o

Que, en fecha 30 de Noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacion INterpuesto.-=-sms—srerrrarermere e e rrs s s s es e ee e s ks n s cs sere s aer e e e e e s e

Que, en fecha 26 de Marzo de 2024, el representante convencional de B&B COMERCIO EXTERIOR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de Abril de 2024.----------omemeemremmcmoeee e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que:*(..)Que [a solicitud de registro de la marca B&B
GLOBAL ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Denominacion: B&B 5.A., Clase 36, Registro 518429, Titular: B&b 5.a..- Comentario: Que las denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear
riesgo de confusién entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(... )" c-=-m==ssmmmmmm e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional v manifiesta que: (.. JEn este
sentido, pongo a conocimiento de la Sra. Directora que, si bien existe cierta similitud entre las
denominaciones, entre ellas existen elementos suficientes que permiten ser distinguible una de otra. En
primer lugar, hago referencia a que la solicitud presentada cuneta con una etiqueta que le otorga
distintividad de cualguier otra Marca.(..).-=-=«==+s=s=sssvensressnsrersmmrssenreismnssiamesnsesinsssnr s sanissasseaane

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jntET‘PUEEtG. ____________________________________________________________________________________________________________________

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.| iderar la
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros f@é;‘ 10s 0 Uitetesesy'tan validos
como el derecho a conStUIr UNA MArCa, -----====ss=sssremensmmasmmsesncennns fr‘fv‘-é-*" :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1752 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B&B
GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 102184/2022, A NOMBRE DE B&B CDMERCIO

EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. --------s-sr-scmmscrammrmamsmsamemmememsacemsmeacemsaee
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1% CONFIRMAR la Resolucion N° 1752 de fecha 17 de Octubre de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas, -==r-==s-=ssre=srrrrssesescererurerssnr e sens rees e se et e s m e e n e en e e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “B&B GLOBAL Y
ETIQUETA", clase 36, Expediente. N* 102184/2022, solicitada a nombre de B&B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1752 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B&B
GLOBAL Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 102184/2022, A NOMBRE DE B&B COMERCIO
EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ---------

*

Resolucion N®_~

contexto, atendiendo a que las coberturas presentan un elevado grado de coincidencia, corresponde
aplicar un mayor nivel de exigencia en el analisis de la distintividad de los signos confrontados. —---=<-----

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, y ademas de la coincidencia de clases sefialada,
corresponde confrontar la marca solicitada “B&B GLOBAL” con la marca base de rechazo “B&B S.A.", de
cuyo analisis se advierten coincidencias relevantes. En el aspecto ortografico, ambas comparten
integramente el elemento “"B&B", que constituye el componente denominativo principal de la marca
antecedente, diferenciandose tnicamente por la incorporacion de los términos “GLOBAL" y “S.A.",
respectivamente. Al respecto, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay sefialan que las
letras y palabras situadas al inicio de un signo tienden a ser percibidas con mayor intensidad y adquieren
un mayor peso en la impresion del consumidor. En ese sentido, al constituir “B&B” el elemento inicial y
preponderante de ambas denominaciones, la incorporacién del término “GLOBAL” en |a marea solicitada
no resulta suficiente para neutralizar las semejanzas existentes, tanto desde el punto de vista visual como
fonético, consideradas en la impresion de conjunto, — -

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N°® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ecurrencia de algtin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un anilisis mas detenido. En estos
casos, la objecion al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusién en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusién cualquier suposicién o percepcion errénea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, Jos titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad no existe, M — < -ses e

Que, tras el cotejo y andlisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que arroja la vision en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna, mas a(n teniendo en cuenta que las marcas
enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador, —===-ssssssessemmmsiimmiia

En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
"B&B GLOBAL" no puede coexistir con la marca base de rechazo “B&B S.A.", con la cual presenta mayores
semejanzas que diferencias en los aspectos visual y fonético, maxime considerando la similitud y naturaleza
de los servicios que amparan ambas MarCas, — ===«

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derechr::- marcario, conforme a Iu d:spuestﬂ en los A sby2
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