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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1013 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAREBEST
NUTRITION Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N*® 28014/2019, SOLICITADA POR CLAUDIA BORDON
RIVEROS.

si dicha denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda
informacion acerca de las caracteristicas del servicio pedido. 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 “CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA" fue presentada para
cubrir servicios de la clase 44 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios de
nutricion, diagnostico, asesoramiento, control y seguimiento nutricional. Diagnostico y tratamiento de
patologias con implicancia NULTICIONa] * ==++====+==ssssrssssssnmssssnmsasssnnsasssssess s ssses s nnses s s s snsns s s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “CAREBEST NUTRITION Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda
informacién acerca de las caracteristicas de los servicios pedidos. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el
que se designa a los servicios de la clase 44 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la
presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda informacion necesaria o usual sobre las
caracteristicas de los servicios pedidos. —-----=-ssseemmme e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA"
representa una creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos
visuales, fonéticos e ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una
dosis sustancial de especificidad al signo solicitado. -« == osmm s

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

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 0 CaracteriStiCas, - -=-========m= s e e

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: GENERALI CARE, clase 44, Registro N* 606464,
nombre de Assicurazioni Generali S.p.A.; ATHLETIC CARE, clase 44, Registro N° 624544 a nombre de
MEDICINA DEPORTIVA S.A.; BEST PHARMA LAB, clase 44, Registro N°® 459075 a nombre de Best Pharma
Lab S.a; BEST LIFE, clase 44, Registro N° 498574, a nombre de Circe Antonella Vace '
NUTRISYA, clase 44, Registro N® 524951, a nombre de Fatima Gabriela Fernandez y Vangsys
Chavez; NUTRICARE, clase 44, Registro N* 472049, a nombre de Laura Maria Rojas B
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1013 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAREBEST
NUTRITION Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 28014/2019, SOLICITADA POR CLAUDIA BORDON

Asuncion, 2 7 AGD 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Claudia Bordon
Riveros contra la Resolucion N° 1013 de fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2020 se presenta la representante convencional de Claudia Bordon
Riveros, e interpone recurso de apelacion contra de la Resolucion N* 1013 de fecha 22 de julio de 2020,
dictada por |a Direccion de Marcas. «====-r=sessssssmmmm et

Que, en fecha 23 de septiembre de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
e e e g

Que, en fecha 23 de noviembre de 2020 la representante convencional de Claudia Bordon Riveros
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 16 de diciembre de 2020, —---=---ssrmmmerre e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: "(...)JQue la solicitud de registro de la marca "CAREBEST
NUTRITION y etiqueta” ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 44. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicién: 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 distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger.-, En
consecuencia no ha lugar a lo solicitadoy...)" —«--==ssssmm s e e

Que, entre ofros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...)Jla disposicién alegada resulta
inaplicable a la solicitud de mi representada ya que la misma no es el nombre genérico o designacion de los
servicios que pretende distinguir, como tampoco es un signo descriptivo, por lo que cumple con todos los
requisitos ../.. no designa al servicio que se refiere, pues ellos son: diagndstico, asesoramiento y
tratamiento de patologias en el area nutricional. Con la simple lectura de los servicios de la marca
pretendida por mi representada, se observa claramente que la denominacién no es genérica, pues no

ETIQUETA no impedird a sus competidores comercializar los servicios que ella distingue. Claramente estos
servicios no necesitan utilizar el término CAREBEST NUTRITION para ser designados .../.. Por tanto, la
marca solicitada CAREBEST NUTRITION podria ser considerada evocativa o sugestiva(...)” -=====«=s=ssssesazaus

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “C# )
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, deb

i
i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1013 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAREBEST
NUTRITION Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N* 28014/2019, SOLICITADA POR CLAUDIA BORDON

demuestra que los vocablos “CARE", "BEST", “NUTRI", “NUTRICION" son utilizados en denominaciones
marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacificamente en el mercado. —-------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacion “CAREBEST" en letras imprentas en combinacion de colores azul y verde en tamafio
preponderante, en el margen inferior la denominacion “NUTRITION" también en letras imprentas en color
celeste, la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la
T A T I A, o o o 0 0 0 0 0 o 0 R R R

marca solicitada

Bl CareBest

S NutTition

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N 1013 de fecha 29 de julio de 2020 dictada por la Direccion de
Marcas. _____________________________________________________________________________________________________

Art, 29 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA", clase 44, Acta N* 019, solicita nombre
de Claudia Bordon Riveros, —-----------=--==---semrmmeenaees ey T

Art, 32 NOTIFIQUESE, -~+--++--eriosrmsmemm o imsmmemsbammsirens P/ e SN ' = . SERTHERTREATEN WY
; I.;_E',_nﬂ.:ud-n

| EngETimd
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1004 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 44306/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIO PABLO CASSARA SR, ~-=-mntermmsncmacmnnnmn s nmman amnma e s s s et ae e s s s el e e e e s

sino que ademas ambas poseen la misma raiz ("CLI") -que es lo primero que se visualiza e impacta con
mayor fuerza en la mente del consumidor -, la misma cantidad de silabas (dos), una secuencia de vocales
analogas (I-I-A vs I-A), e incluse, una terminacion con alto grado de similitud ("DIAN" vs "DAN"), todo lo
cual contribuye a elevar de manera exorbitante el riesgo de confusion desde el plano visual .../... La marca
con la cual mi mandante “coexiste" (segtin la Resolucién impugnada), fue aceptada -por descuido- por
parte de la DINAPI, por diferenciarse de la marca prexistente debido a la inclusién del término "CASSARA"
como elemento inicial, siendo éste el que le confirié la novedad y distintividad con respecto al signo
preexistente ../.. En efecto, la marca solicitada se encuentra depositada en la clase 05 para distinguir un
"Gel dérmico. Antibidtico del grupo de lincosaminas, con aceién bacteriostatica frente a aerobios gram+ y
amplio rango de bacterias anaerobias’, la marca oponente se encuentra registrada en la misma clase 05, y su
registro otorga proteccién para la distincion de TODOS LOS PRODUCTOS comprendidos en la misma. No
importa en ese sentido si mi mandante se encuentra utilizando su marca para un producto diferente al que
la solicitante desea distinguir; a efectos legales, la oponente goza de proteccion sobre su signo incluso para
aquel producto (gel dérmico), pudiendo hacer uso de ella para ese producto cuando lo deseef...)" -=----------

Que, el representante convencional de la firma solicitante manifiesta en su escrito de contestacion
del traslado de los agravios: *(..) Las denominaciones en conflicto son "CLIDAN y Etiqueta”y "CLIDIAN". Si
bien ambas comparten ef segmento inicial "CLI", la divergencia en su conformacion final no resulta menor.
La inclusién de la vocal intermedia en la marca oponente modifica la estructura fonética y la percepcion
global del signo, generando una sonoridad distinta y una impresion diferenciable en el consumidor medio.
No se trata de una variacion imperceptible, sino de una alteracién estructural suficiente para evitar la
identidad o confundibilidad alegada. Debe recordarse que la marca solicitada no es una palabra aislada,
sino "CLIDAN y Etiqueta”. La configuracién grdfica integra la percepcién del consumidor. La marca
oponente, en cambio, es puramente denominativa.La apelante introduce insinuaciones respecto de
registros anteriores de mi representada, sugiriendo supuestas maniobras para “burlar” prohibiciones. Tales
afirmaciones carecen de prueba y resultan irrelevantes al objeto del presente expediente. Cada solicitud
debe analizarse por sus propios méritos. La insinuacion retdrica no sustituye la carga probatoria ni tiene
incidencia juridica en el cotejo actual entre "CLIDAN y Etiqueta” y "CLIDIAN(...)" —===--====-=smsmmmmsmmmeaaeaees

Por tanto, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma SCAVONE HNOS S.A., y la consecuente coexistencia o no de las marcas CLIDAN'Y
ETIQUETA (solicitada en clase 05) y la marca CLIDIAN (registrada en la clase 05), —--------------smeemeemmeeeees

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 analisis desde la optica de los eventuales
OO O, ~= e e e e e e e e e e e e

posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca *CLIDAN Y ETIQUE 1 14 clase W5,
con la marca oponente "CLIDIAN" registrada en la clase 05, ---=-==--emsmmmemmmsee e B fe s -

CLIDANY ETIQUETA (marca solicitada)

CLIDIAN (marca oponente)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1004 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44306/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIO PABLO CASSARA SRL ------=xs--sssranmssmmranmesmne

Asuncion, )7 AGD 2016

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma SCAVONE
HNOS S.A. contra la Resolucién N° 1004 de fecha 11 de septiembre de 2024, dictada por la Direccién de
ASUNtos Marcarios LILIZIOS0S, ¥; <« --seee e e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de SCAVONE HNOS
S.A., e interpone Recurso de Apelacién contra la Resolucion N® 1004 de fecha 11 de septiembre de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitigIosns. «----====sssssmsssmmmmmmmss e

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
Ly T T C B e

Que, en fecha 11 de junio de 2025, el representante convencional de SCAVONE HNOS S.A. expreso
agravios; en fecha 13 de junio de 2025 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el
traslado a la contraparte por el plazo de ley. —---=--rmremmmmmmmm s

Que, en fecha 22 de febrero de 2026, el representante convencional de LABORATORIO PABLO
CASSARA SRL contestd la expresion de agravios, en consecuencia, en fecha 05 de marzo de 2026 esta
Direccion General dicta la providencia de Autos para resolver.----------ssesces e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..)Que, analizando las constancias obrantes en el
expediente, y haciendo un andlisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Direccién es del
criterio que las marcas CLIDAN (solicitada) y CLIDIAN (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, aungue las mismas comparten unas letras en comun CLI, ello no
demuestra que las mismas causaran confusion al publico consumidor, tomando en cuenta que las mismas
producen una vision de conjunto distintas entre si, por lo que no habra asociacion entre ellas. Por lo tanto,
se puede apreciar que todas se diferencian entre si, ya sea grifica, ortogrifica como fonéticamente,
contribuyendo con ellos a generar una impresion general distinta e inequivoca de cada una de las marcas.
Que, las diferencias son apreciables tanto grafica o auditivamente, tal como ensefia la doctrina y la
Jjurisprudencia marcaria al realizar el anilisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de
confusion entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su conjunto y no por sus
elementos aislados. Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos
fonéticos, esta similitud alcanza un nivel que pueda generar confusién en el piiblico consumidor. Que, lo
mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: CASSARA CLIDAN Registro
N°496.861, CLIDAN Registro n® 465,663, eNtre Otr0s(..)" —«---+-s-ntesensesmenmeamesaamsmnansessesmems s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...)Hay que partir de la base de que
la marca solicitada, "CLIDAN", es una reproduccién casi perfecta de la marca registrada con anterioridad
por mi mandante, "CLIDIAN". En efecto, 6 de las 7 letras que componen la marca registre da
fueron reproducidas en idéntico orden para constituir el signo solicitado, *C L 1 D AN".. /. PaESu parte, ¢s
menester sefialar que las denominaciones en pugna CLIDIAN-CLIDAN no solo osfenta - f

11.._,L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1004 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 44306/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIO PABLO CASSARA SRL el e

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 silabas y su orden y
acentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estari determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN(...) " ~=====rrsmmsmemmnsmse e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos
que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 que utilizan la raiz “CLI"
como parte de su denominacion. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el sistema informitico de
la Institucién, se verifican los siguientes registros: CLIDOL, registro No. 613656, a nombre de INDEX S.A.C.L:
CLINDACIN, registro No. 598611, a nombre de Delibra S.A.; CLIVIANNA, registro No. 578152, a nombre de
LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMEH; CLINDACNE, registro No. 460074, a nombre de Laboratorios
Crespal; CLINDACUR UNO, registro No. 527320, a nombre de Valuge S.a. Y Huincan S.a.; CLIDANOL FORTE,
registro No. 460094, a nombre de Gador S.a; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras
marcas con dicho prefijo -CLI- a nombre de diferentes titulares y en la misma clase 05, por ende, esta
Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
e oL L =

Que, de igual manera, corresponde mencionar que la firma solicitante Laboratorio Pablo Cassara
S.RL. ya posee registros de marcas concedidas con la denominacion solicitada en autos “CLIDAN", se
verifican los siguientes registros a nombre del solicitante en la base de datos del sistema informético
institucional: CASSARA CLIDAN, clase 05, Registro No. 496864; CLIDAN, clase 03, Registro No. 465663, —---

Que, sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere ala 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.™, -------weseeemmmmemee e

Que, la marca solicitada "CLIDAN Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una E.-nqueta ]
disefio, en ese sentido, introduce elementos grificos adicionales que acompanan a la denewm
solicitada; generando una impresion visual diferente ya que la marca oponente es fgn.‘ L

en ese sentido la etiqueta le aporta cierta distintividad a la marca solicitada: —--#+------ R B
gs .
'lfllr :|:|.|'
marca solicitada marca oponente e

CLI D AN DENOMINATIVA

* Diireccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, INrectrices para of examen de marcas en Pavaguay, pp. 147 v 266 . Disponible cn:

htipsOswwew dimam. pov py/ponial’y 3 "'r"|"'|'-"ij'-3'J'|.5L'.il.lL‘.'|l.|. | e s digciricis
' *DERECHO DE MARCAS" — Jorge Otamendi. 9* Ed.. CABA, Abeleda Perrot, 20107 —
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1004 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 44306/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIO PABLO CASSARA SRL

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causarin confusién en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresién visual muy diferente, —semmssrmmmeere e e et e s e s iaas

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 anlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucién del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacién “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anlisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747).'---====-s=sssmmmsmmmsm ottt s

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *CLIDAN Y ETIQUETA” y la marca
oponente “CLIDIAN", por mas que compartan la raiz “CLI" no se leen de la misma manera al tener
terminaciones disimiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas, La terminacion “DAN" de la
solicitante difiere de la terminacion “DIAN" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura
ortogrifica y por ello también se pronuncian diferente. =--«=---s-smesoree e e

Si bien la similitud en el prefijo «CLI» es notable entre las marcas analizadas, esta debe ser
desestimada para la comparacién de los signos en conflicto, desplazando el foco del analisis hacia sus
terminaciones «DAN» y «DIAN», dado que dicho elemento inicial resulta de uso comiin en denominaciones
marcarias registradas dentro de la clase 05, tal como se precisara en parrafos posteriores, —-----=--------------

Que, las silabas finales de los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales. La marca
solicitada concluye en la terminacién “DAN", caracterizada por una silaba abierta y el remate seco de la
consonante “n”. En contraposicion, la terminacion de la marca oponente se pronuncia como una silaba
acentuada que inicia con la «d» suave, seguida del diptongo abierto «ia» y finalizando en la consonante sna»:
*DIAN". En consecuencia, resulta procedente afirmar que el piblico consumidor no se vera expuesto a
riesgo de confusién ni de asociacion, siendo posible la coexistencia pacifica en el mercado de las
denominaciones "CLIDAN Y ETIQUETA" y "CLIDIAN", ——---nosmnmmmm oo e ee

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 “CLIDIAN" se extiende
al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que tales
elementos pueden formar parte de otra marca -ain en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ---=------=-sssrsrsrmnnom oo

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN FARAGUAY™, aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, sefiala cuanto sigue: *(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un andlisis del niimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las pa '
caracteres coincidentes, el niimero de palabras y la estructura de los signos (p?f'ejempfq .
denominativos separades o unidos mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitgc

' Berecha de Marcas. Jorge Otamend:, Editorial: LexisNexis - Abelado-Perrot ARO: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1004 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44306/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIO PABLO CASSARA SRL ------s--s-xsmsssesmsmsamemmsmsammsmsnansns -

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas CLIDAN Y
ETIQUETA solicitada en la clase 05 y la marca oponente CLIDIAN registrada en la clase 05. ------====sseznsseen-

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1004 de fecha 11 de septiembre de 2024 dictada por

la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. =s==ss=sssssssremmmrmmsnsmremansnsanassmssanse

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“CLIDAN Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 44306.-’1022 solicitada a nombre de
LABORATORIO PABLO CASSARA SRL — -~ 5wg---------

At3®  NOTIFIQUESE por Cédula, -
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HIDRATEI", EXPEDIENTE 2324339,
SOLICITADA POR WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA.-- --

Asuncién, ] | G0 7075

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolucion Nro. 361 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LIZIOS0S, ¥i---mmmmmmmrmm e s s e s st s m e e st e s e

RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N® 361 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LiIZI0S0s. ====-====s==ressrmmt s

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.”en fecha 19 de septiembre de 2025, ------------==-s-semmmmremeeens

Que, en fecha 06 de agosto de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revision de
B L T

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se produciri
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la tiltima actuacion". --------=-—==-==seooemmm e

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la Gltima actuacién del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacién en fecha 20 de mayo de 2024, -----==-=======rsssesemmssmam i

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revision de Tramites, desde la
fecha de la emision de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 19 de septiembre de 2025, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso
procesal por parte del reCurTente. --—=-=== s e

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

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

Art 10 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la solicitud
de reg;lstm de marca HIDRATEIL Expediente N° 2324339, .l:i.ﬂ.i.ﬁ..ﬂi. solicitada pur WELLINTON CARLOS DE
L INIITER ALt s A SR A S AR S

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca HIDRA
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43951/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. -- it SNt

x

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Las marcas enfrentadas son
marcas compuestas por dos palabras YAGUARETE y ECOPACK, en la solicitada y ECOPARK y ASUNCION en
la registrada. En cuanto a las denominaciones ECOPACK , ECOPARK existe una marcada diferencia
conceptual, porque ECOPACK significa paquetes, envases ecoldgicos - (Eco Ecoldgico; Pack Paquetes),
significado que no tiene ECOPARK, ya que esti significa parque ecoldgico. Ambos vocablos evocan una
idea diferente en la mente del consumidor que es un punto a tener en cuenta pues evitara que se llegue a
producir la confusion directa e indirecta en el mismo. Por otra parte, las palabras ECOPACK y ECOPARK se
encuentran calificadas por los sustantivos YAGUARETE y ASUNCION, lo cual es una diferencia decisiva
para distinguirlas. Ademds, la denominacion YAGUARETE ya se encuentra registrada a nombre de mi
representada en numerosas clases de la Clasificacion vigente y cuyos antecedentes obran en el archivo de
fa DINAPI. Por consiguiente, ya existe un derecho adquirido sobre esta denominacién. Al contranio de lo
sostenido en la Resolucion recurrida las denominaciones que forman a la marca en cuestion forman
conjuntos distintos al primer golpe de vista, La misma diferencia se da en el campo fonético ya que al
pronunciar a las marcas YAGUARETE ECOPACK y ECOPARK ASUNCION se puede constatar que
constituyen fonemas totalmente distintos. Ademas, en lo que hace a la conformacion de la marca, se ha
reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales de las misma, a sus radicales, por ser
generalmente las partes que mds ficilmente retiene el consumidor. Siendo asi, la primera palabra con la
que se inicia la artografia de la marca solicitada es decisiva para distinguirla suficientemente de la marca
registrada .../.. Es evidente que al ser la marca solicitada una marca compuesta como se ha especificado mas
arriba la denominacién YAGUARETE, hace que se centre la atencién en la primera denominacion
constituyéndose en 1a "Mot Vedette (. )-==-==r=mrmrrmmrr s s s e

Que, la parte oponente no contestd el traslado de los agravios, por lo que se la declard en rebeldia, se
did por decaido el derecho que dej6 de usar y se llamd a Autos para resolver. —«««-cesmmmnes

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"
(solicitada en clase 35) y la marca “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA”" (registrada en las clases 40 y 04). —-

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 analisis desde la optica de los eventuales
el e e € e

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 “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"
en la clase 35, con la marca oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA” registrada en las clases 04 y 40.

YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA (marca solicitada)
ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA {marca opon ente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes enn
necesariamente causaran confusion en el seno del piiblico consumidor pues, en su Qé‘liun Q

impresion visual muy diferente, — - oo Hermmee T + nf N
-1 E el Lrisak
'._'_._‘ Bieflf
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE N® 43951/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. ==-s-=s==z-s=s= -

Asuncion, 2? AGD 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CARTONES
YAGUARETE S.A., contra la Resolucion N® 387 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LItiZI0S0s, ¥; === =mrrrrmm s e st s e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de CARTONES
YAGUARETE S.A., e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N® 387 de fecha 08 de mayo de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. —--==s=-r=sssssemmemmnsmmemnmnss et e

Que, en fecha 05 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
interpuestﬂ.r o e 0 e - A e e e A e s i e i

Que, en fecha 17 de julio de 2024 el representante convencional de CARTONES YAGUARETE S.A.
expresa agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, —--------=sssem e

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte oponente por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que
dejo de usar y llama a Autos para resolver —=s-sssrrmemme e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que:*(..)Que, realizado el cotejo marcario entre Ja
denominacion solicitada "YAGUARETE ECOPACK y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion ECOPARK ASUNCION, se percibe que
entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos fonético, visual y
conceptual. Que, tras el andlisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente
hay niesgo de confusion ya que en el caso de autos se constatd la posibilidad de que Ja solicitud de autos
pueda inducir a confusién o asociacion, directa o indirectamente, con relacién a la marca registrada de
manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comin. Que, al realizar un andlisis entre
las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGUARETE ECOPACK presenta una ligera
diferencia con respecto a la marca de la oponente ECOPARK ASUNCION. Sin embargo, si bien es
importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la
apreciacion global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un ‘aire de familia’, lo que
puede inducir tanto a la confusion directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que
ambas provienen del mismo origen de produccién).” ../.. Que, de hecho, es evidente de manera muy clara
que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la
marca solicitada a favor de la solicitante seria claramente contrario a nuestra Legislacion Marcaria. Que,
ademas, la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca ﬂpanente, :
elevadisimo riesgo de asociacion o confusion entre ellas, hecho que se agrava por el
marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas"(..)". -=-====-s=mmemprmmadi=R o fennaans

Ierma
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA”", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43951/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. ----- T ———

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 acentuacion particulares. El examen de las
silabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va 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 (...} T===rseresemresmm st e s e

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta
fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuacion de las silabas que integran cada
denominacion. Bajo diche criterio, la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca
oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" muestran diferencias sustanciales en su composicion. En
particular, la inclusion inicial del vocablo YAGUARETE —vinculado directamente al nombre comercial del
solicitante— otorga una configuracion distintiva al signo pretendido, proyectando una impresién auditiva
diferenciada. El signo solicitado se pronunciara ya-gua-re-te/e-co-pack; mientras que Ja marca registrada
e-co-park/a-sun-cion; se aprecia claramente la diferencia en el arranque de las denominaciones y en el
sonido de conjunto de las marcas, —---=---mrrm s s

De igual manera, al realizar el analisis conceptual de las respectivas denominaciones vemos que la
marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" esta compuesta por el vocablo "YAGUARETE" que
alude directamente a la firma solicitante Cartones Yaguarete S.A. y al animal felino jaguary por el vocablo
“ECOPACK" que significa empaque ecoldgico, se refiere a envases, cajas, bolsas o envolturas disefiadas para
cuidar el medio ambiente. Mientras que la denominacién de la marca registrada “ECOPARK ASUNCION Y
ETIQUETA" estd compuesta por el vocablo del idioma inglés “ECOPARK” que significa ecopargue y el
vocablo “ASUNCION” que es un término descriptivo geografico referente a la capital de nuestro pais. Las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay’, confirman que si los significados seménticos de
ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse
conceptualmente diferentes, —------srmm s e

Que, alega el recurrente acerca de la preponderancia de unos de los elementos en la marca pedida.
Trayendo a colacién lo sefialado por la doctrina sobre la MOT VEDETTE: “En muchas hipitesis resulta
necesario centrar el analisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene
significacién superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas "Mot Vedette'...",
es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a
fin de precisar su elemento “decisivo” que es logicamente el que desemperiara mas cabalmente el papel de
identificacion comercial de J0s Productos. " =mss s sss e e

En el caso de autos, ademas de que la palabra “YAGUARETE" ocupa el primer lugar de la
denominacion, también constituye el elemento comin de la familia de marcas a nombré-dé

solicitante y que coincide con parte del nombre de la firma solicitante, a este res.paﬂﬁ esta d

! Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para ef examen de marcas en Paﬁ[\é, Disponibleen: ;
bittpaedwew dinapigov pyportaliviipropiedad - industrialmarcas/directnces L

* Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPT). Directrices para el examen de marcas en Pﬂmgua)%ﬁspunihlc e A

hittpsa/(wwrw dinaplgey pyiporialiviipropiedad-industnalimarcas/direcinices = -

* Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Afo 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPF.DIENTE N® 43951/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. ----===-==ss=sssasmemsmmsncmmemmnanns =mems

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 analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). /- -==-= s mrmmm e

Que, al analizar la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca oponente
“ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" se advierte que ambas poseen componentes que permiten
diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas, —----+-===+=s=rs=sssasreamareacaananns

Que, al realizar el andlisis 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 ortografico de las marcas vemos que la marca oponente se
encuentra compuesta por dos vocablos *ECOPARK”™ y “ASUNCION", la marca solicitada también se
encuentra compuesta por dos vocablos “YAGUARETE" y “ECOPACK”. Si bien los vocablos “ECOPARK” y
“ECOPACK" se asemejan en su estructura ortografica, es importante mencionar que la marca solicitada
utiliza en primer término el vocablo *YAGUARETE", el cual ocupa el lugar preponderante de la
denominacion, la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados, —-----------

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 259/2025,
sefialan: “(..)Los consumideres conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos.
Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mas al apreciar su similitud
fonética(...)™, por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresién distinta en las marcas en

pugna. — o e R e

Que, el doctrinario 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
“ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" se extiende al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no
le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razén por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -adn en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -----------seseeeeenes

Que, también conviene traer a colacion lo dispuesto en las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE
MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolucion n.® 259/2025, que sefiala cuanto sigue: “(..) La

comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del niimero y la secuenects
letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero dé -

estructura de los signos [...] Se entenderi que existe similitud fonética si el sonidodeTa %

' Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO; 2005
* Direccion Nacional de Pmp-:edid intelﬁ:n:al Directrices paﬁ 'E'I examen de M.a rcas en el Paraguay fzﬂﬁ} P 298
https fwwew dinapl. pos I 5 5 5
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA”", CLASE 35, E.J{PED[E.NI'E N° 43951/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. ===sevessasrssssmssunnissnsssrsssomsasssmsas

destruccion de residuos y desechos, descontaminacion de materiales de reciclaje, incineracion de residuos
¥ desechos, informacion sobre tratamiento de mateniales reciclado™y en la clase 04 para: “Todos los

DT O 7 s s e e e e e e e S e e s

De la cobertura senalada vemos que las marcas amparan productos y servicios de diferentes clases
del nomenclador, ésto sumado a las diferencias sefialadas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos
permiten colegir que podran coexistir pacificamente en el mercado, —-seses e

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion 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.” En el
presente caso, vemos que el hecho de tener semejanzas en una parte del signo. no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en |a presente resolucion, ---===-ssssemmom e

En sintesis, al limitarse las semejanzas (nicamente a un segmento de la denominacion y existir
notorias discrepancias en los ambitos visual, fonético y conceptual, este Direccién General considera
plenamente factible la coexistencia pacifica en el mercado de la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y
ETIQUETA” (clase 35) con la marca oponente "ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" (clases 04 y 40), —-----

Que, de la evaluacion conjunta de los elementos analizados, esta dependencia administrativa
concluye que los signos enfrentados presentan claras diferencias y suficiente originalidad en cada uno de
los planos de comparacion, excluyendo el riesgo de confusion; en consecuencia, corresponde revocar la
FESOlUCION FECUITIOA. - - - == mrrm e r s o m s i s B B 8 B B B 55 2 8 S m B £ s S mm m o e s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 387 de fecha 08 de mayo de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos. -==-ssss s o

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA®, clase 35 Expediente N°® 43951/2023,
solicitada a nombre de CARTONES YAGUARETE S.A, —-- “eremeesgemagsnneaanes

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, ---------=---=--s-=--- s ES—. v

e
Y. = . Pagela [.Tl-ul.'.h.l'//]

e THeerid

"Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn. 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 43951/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. +-s--sssmssssssnssaasranssmmssaansmasaneses

administrativa considera que en la denominacion solicitada el elemente “YAGUARETE® es lo
suficientemente fuerte para asumir el papel principal y protagénico en la denominacion,----------=-----=------

Que, conforme a la basqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, el solicitante de
autos ya posee registros de marcas con vocablo “YAGUARETE" en la clase 35: YAGUARETE CARTONES,
Registro N® 538512, CARTONES YAGUARETE, Registro N® 530109, YAGUARETE FLEXPACK, Registro N°
578917. YAGUARETE PACKAGING SOLUTIONS, Registro N® 626149, YAGUARETE DIGITAL, Registro N*
629802. Extremo que nos permite colegir que la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretension
de la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece. —-------------=-=ssemmsrmsmcsomr

Tal como se ha sefialado, la parte solicitante posee una “familia de marcas® con el vocablo
"YAGUARETE". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucién N°
259/2025 establecen: “Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusién y la
pasibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una
familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una
familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o mas elementos distintivos comunes y
pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrinsecamente distintivos o pueden
haber adquirido cardcter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el pals. Los elementos
distintivos especificos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la informacién sobre
el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"™. —---=-=--=--===s=sessmeeeaaea

Asimismo, tanto "YAGUARETE ECOPACK' como “ECOPARK ASUNCION" son marcas mixtas cuyos
elementos grificos aportan distintividad y generan una impresion visual diferente. La solicitada incluye la
denominacion “YAGUARETE" en letras mayusculas negras subrayadas en rojo, “ECOPACK" en menor
tamafio y la imagen de un jaguarete en rojo; mientras que la oponente presenta “ECOPARK" en verde y
negro, una hoja verde, "ASUNCION" en menor tamafio y la figura de una carretera. El siguiente cotejo
ilustra dichas diferencias; —=---sesessmmemseermm e oo

marca solicitada marca oponente
R —
YAGUARETE o
ECOPACK eC o PARK‘

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y
ETIQUETA" pretende el registro en la clase 35 para los “Servicios de importacion, exportacion y
comercializacion de papel, cartén y articulos de estos materiales, papeleria; servicios prestados por
persenas u organizaciones consistentes en prestar asistencia, consultoria, organizacién y asesoramiento en
la explotacién o direccion de una empresa comercial o industrial, administracion comercial; publicidad”, la
marca oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 40 para:
“servicios prestados en el marco del tratamiento o transformacion mecdnica o quimica(de
sustancias organicas o inorganicas, reciclaje de basuras o plisticos, transformacién de bgSura £
eléctrica, a gas hidrégeno, tratamiento de materiales, seleccion de desechos y materiale

* Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Directrices para ef examen de marcas en Paraguay (2025). Dlsp-urmhlcen. I

hitps fwww dinapigov. py/portal v propledad-industrialfmarcasidirectrices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N*® 43955/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A, ==s-==ssssssssastssssassssassassssastasansessasssssssassannannn

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Las marcas enfrentadas son
marcas compuestas por dos palabras YAGUARETE y ECOPACK, en la solicitada y ECOPARK y ASUNCION en
la registrada. En cuanto a las denominaciones ECOPACK , ECOPARK existe una marcada diferencia
conceptual, porque ECOPACK significa paquetes, envases ecoldgicos - (Eco Ecoldgico; Pack Paguetes),
significado que no tiene ECOPARK, ya que esta significa parque ecologico. Ambos vocablos evocan una
idea diferente en la mente del consumidor que es un punto a tener en cuenta pues evitara que se llegue a
producir la confusion directa e indirecta en el mismo. Por otra parte, las palabras ECOPACK y ECOPARK se
encuentran calificadas por los sustantivos YAGUARETE y ASUNCION, lo cual es una diferencia decisiva
para distinguirlas. Ademas, la denominacion YAGUARETE ya se encuentra registrada a nombre de mi
representada en numerosas clases de fa Clasificacion vigente y cuyos antecedentes obran en el archivo de
la DINAPI. Por consiguiente, ya existe un derecho adquirido sobre esta denominacién. Al contrario de lo
sostenido en la Resolucion recurrida las denominaciones que forman a la marca en cuestion forman
conjuntos distintos al primer golpe de vista. La misma diferencia se da en el campo fonético ya que al
pronunciar a las marcas YAGUARETE ECOPACK y ECOPARK ASUNCION se puede constatar que
constituyen fonemas totalmente distintos. Ademas, en lo que hace a la conformacién de la marca, se ha
reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales de las misma, a sus radicales, por ser
generalmente las partes que mas ficilmente retiene el consumidor. Siendo asi, la primera palabra con la
que se inicia la ortografia de la marca solicitada es decisiva para distinguirla suficientemente de la marca
registrada ../.. Es evidente que al ser la marca solicitada una marca compuesta como se ha especificado mas
arriba la denominacion YAGUARETE, hace que se centre la atencién en la primera denominacién
canstituyéndose en la ‘Mot Vedette (... )= = mrmmmmmm e e

Que, contesta la expresién de agravios el oponente: *(...)JComo podrd constatar Sra. Directora, resulta
por demds ostensible que la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", constituye una
imitacién y TRANSCRIPCION TOTAL de la marca ECOPACK ASUNCION Y ETIQUETA, que mi mandante
tiene registrada en CLASES IGUALES Y RELACIONADAS, por lo cual es totalmente confundible con la
marea debidamente inscripta. El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa
prohibicién de la Ley. Por ende, es evidente pues, que ello surge de una primera aprehension que no se
desvirtia por circunstancia alguna, que ambas YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA, solicitada y ECOPACK
ASUNCJ’C'W Y ETIQUETA ."egfsrmda guarda una SEMEMNEA EN TODOS LOS FMND'S a saber, visual,

rf'g:srrada guardando IGUALDAD en todos los planos a una marca debidamente regmmda a favor de mi
mandante. Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir perfectamente, que ambas marcas al
ser lefdas EN SU CONJUNTO en forma sucesiva ECOPACK ASUNCION / YAGUARETE ECOPACK: impactan
de manera IGUAL Y CONFUNDIBLE en la mente del publico interesado o consumidor. Y, sobre este punto
destacamos las reglas dadas por la Doctrina y Jurisprudencia marcaria, para realizar el cotejo de las marcas,
"a la hora de determinar si existe un riesgo de confusién® debe realizarse con una visién sintética de
conjunto, en su integridad - sin artificiales desmembraciones -, en forma sucesiva y no simultinea,” por lo
que al utilizar esta regla sobre las marcas serialadas mas arriba, encontramos que son totalmente
COMUNAIBIES( ... ) — e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"
(solicitada en clase 40) y la marca “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" (registrada en las clases 40 y 04). —
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N°® 43955/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. ---

Asuncion, 17 AGD 202

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CARTONES
YAGUARETE S.A., contra |a Resolucion N° 389 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Direccion de

AStntos Marcanos LIEEINsns, ¥ s st e st s et ot et o S S e e e e e
RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de CARTONES
YAGUARETE S.A,, e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucién N® 389 de fecha 08 de mayo de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. —---=-==--s-smmsemmmmmsm it

Que, en fecha 28 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
INTEIERIESDO. ~mmenrnusesmnsnneasasnsarsesssasaannsssnssnnasrsnrsannessssensasnssasessranessasesmnensenssansonsnnasnensansoesnannneren

Que, en fecha 17 de julio de 2024 el representante convencional de CARTONES YAGUARETE S.A.
expresa agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, —-+--=sreesmmmesemmmm e

Que, en fecha 24 de septiembre de 2024 la representante convencional de ECOFLEX INDUSTRIAL'Y
COMERCIAL S.A. contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Direccion General dicta la
providencia de Autos para resolver en fecha 04 de octubre de 2024, —-----------coreemmerrmmc

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera que:*(..)JQue, realizado el cotejo marcario entre la
denominacién solicitada "YAGUARETE ECOPACK y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién ECOPARK ASUNCION, se percibe que
entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos fonético, visual y
conceptual. Que, tras el andlisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente
hay riesgo de confusion ya que en el caso de autos se constaté la posibilidad de que la solicitud de autos
pueda inducir a confusién o asociacion, directa o indirectamente, con relacion a la marca registrada de
manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comtin. Que, al realizar un andlisis entre
las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGUARETE ECOPACK presenta una ligera
diferencia con respecto a la marca de la oponente ECOPARK ASUNCION. Sin embargo, si bien es
importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la
apreciacion global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un ‘aire de familia’, lo que
puede inducir tanto a la confusion directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que
ambas provienen del mismo origen de produccion).” ../.. Que, de hecho, es evidente de manera muy clara
que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la
marca solicitada a .ﬂwor de la solicitante sen'a claramente contrario a nuestra Legf'sfac."dn Marcan'

elevadisimo riesgo de asociacion o confusion entre ellas, hecho que se agrava por el m
marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas'(...)". ------===z22----=-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 43955/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. «--==s=-=--=- -

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
CONSUIMIAOIES, ~=--v-rsvrsasmsescmnstrmsemsesn e ss s s s s s ne s ma e e s e e fe e e e e s e mmd s me s m s we s em oo e s o 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 “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"
en la clase 40, con la marca oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA” registrada en las clases 04 y 40.

YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA  (marca solicitada)
ECOPARK ASUNCION 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 piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresién visual muy diferente. =—s=mesrorreerremsesrronesmecacems s e e s b sese ey aeanna e ateas 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 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 andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacién “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del analisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747).'---------=--cesmomom s

Que, al analizar la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca oponente
“ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" se advierte que ambas poseen componentes que permiten
diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas, — -=-------=s=---s-srmmromnssaconcoaanes

Que, al realizar el anilisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el niimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca oponente se
encuentra compuesta por dos vocablos “ECOPARK” y “ASUNCION®, la marca solicitada también se
encuentra compuesta por dos vocablos “YAGUARETE" y "ECOPACK". Si bien los vocablos “ECOPARK" y
“ECOPACK" se asemejan en su estructura ortografica, es importante mencionar que la marca solicitada
utiliza en primer término el vocablo “YAGUARETE", el cual ocupa el lugar preponderante de la
denominacién, la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados, —-----------

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N* 259/2025,
senalan: *(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos.
Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o fonemas cnrnmdentes 0
similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mas al apreciar su_simiiftuo
fonética(...)", por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresion distinta en fas

ugna. —- et LR e memmmsaasassses s mm——a———— S afmnnnan
pug ; //;,_

'Den:thu o Marcas, Jorge Otameredi. Editonal: LexisNexas - Abeledo-Perrot AND: 2003
! Direccidm Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay {EGZE} ]:l 1'5‘3
e S w dinapigoy pylportaliv i propiedad-indusmalimarcs/directrices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 43955/2023 ANOMBRE
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Que, el doctrinario 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 proteccién 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
“*ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" se extiende al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no
le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razén por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -atin en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -=-«««==-==a=zezzszas

Que, también conviene traer a colacién lo dispuesto en las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE
MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolucion n.® 259/2025, que sefiala cuanto sigue: “(..) La
comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la secuencia de las
letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero de palabras y Ia
estructura de los signos [...] 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 impresion fonética general de
un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las
sllabas 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
PﬂsferjarALEg,gAN '-'tr”_’j- .......................................................................................................

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta
fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuacion de las sflabas que integran cada
denominacién. Bajo dicho criterio, la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca
oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" muestran diferencias sustanciales en su composicion. En
particular, la inclusion inicial del vocablo YAGUARETE —vinculado directamente al nombre comercial del
solicitante— otorga una configuracion distintiva al signo pretendido, proyectando una impresion auditiva
diferenciada. El signo solicitado se pronunciari ya-gua-re-te/e-co-pack; mientras que la marca registrada
e-co-park/a-sun-cion; se aprecia claramente la diferencia en el arranque de las denominaciones y en el
sonido de conjunto de las Marcas, —------e=eeemmmemmmmme s

De igual manera, al realizar el analisis conceptual de las respectivas denominaciones, la marca
solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" compuesta por el vocablo “YAGUARETE" que alude
directamente a la firma solicitante Cartones Yaguarete S.A. y al animal felino jaguar y por el vocablo
"ECOPACK" que significa empaque ecoldgico, se refiere a envases, cajas, bolsas o envolturas disefiadas para
cuidar el medio ambiente. Mientras que la denominacién de la marca registrada “ECOPARK ASUNCION Y
ETIQUETA" compuesta por el vocablo del idioma inglés “ECOPARK” que significa ecoparque y “ASUNCION"
que es un término descriptivo geografico referente a la capital de nuestro pais. Las Directrices para el
Examen de Marcas en el Paraguay”, confirman que si los significados semanticas, de<a §ignos son
claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse cancéptua '

il -

Dlru_cmr: Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPY), Directrices para el examen de marcas mﬁmguay mspunlh i Ert, bl L
hittgs: feww dinuge. goy, pyfportal v progae dad-inehisstrallmarcas/diredc trices a4
I-'nreccrnn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Directrices pars el examen de marcas en P;rngug_y D:spumb!e en:

hitpsd fwww dinapn gov.pyd portal)y 3 propiedad - ind ustnalimarcasidirectrice
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 389 DE FECHA 08 DE MAYOQ DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EKPED[EN’IE N*® 43955/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. -----==-==-==z-nx smemas wen

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y
ETIQUETA" pretende el registro en la clase 40 para “Servicios de tratamiento de materiales de papel y
carton”, la marca oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 40
para: “servicios prestados en el marco del tratamiento o transformacién mecanica o quimica de objetos o
sustancias organicas o inorganicas, reciclaje de basuras o plasticos, transformacion de basuras a energia
eléctrica, a gas hidrogeno, tratamiento de materiales, seleccion de desechos y materiales de reciclaje,
destruccion de residuos y desechos, descontaminacion de materiales de reciclaje, incineracién de residuos
y desechos, informacién sobre tratamiento de materiales reciclado” y en la clase 04 para: “Todos los
Prﬂductﬂs"_— ......................................................................................................................

De la cobertura de servicios sefialada vemos que si bien las marcas amparan servicios de la misma
clase 40, las diferencias senaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos permiten colegir que
podran coexistir pacificamente en el mercado, — e

Que, 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.” En el
presente caso, vemos que el hecho de tener semejanzas en una parte del signo, no es elemento suficiente
para inclinar |a balanza a favor del rechazo, més atn teniendo en cuenta los demis elementos analizados en
conjunto en la presente reSoluCIOn. ««««ssees s

En sintesis, al limitarse las semejanzas tinicamente a un segmento de la denominacion y existir
notorias discrepancias en los ambitos visual, fonético y conceptual, este Direccion General considera
plenamente factible la coexistencia pacifica en el mercado entre la marca solicitada “YAGUARETE
ECOPACK Y ETIQUETA" (clase 40) y la oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" (clases 40 y 04), —--

Que, de la evaluacion conjunta de los elementos analizados, esta dependencia administrativa
concluye que los signos enfrentados presentan claras diferencias y suficiente originalidad en cada uno de
los planos de comparacion, excluyendo el riesgo de confusion; en consecuencia, corresponde revocar la
resolUCION FeCUITI A m e s e s e e e s e e e R 8 A 2 £ 2 2 e A W

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 389 de fecha 08 de mayo de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIigIosos, ««=sseesse s

Art. 202 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", clase 40, Expediente N°® 43955/2023,
solicitada a nombre de CARTONES YﬁGUARET'EH -----------------------------

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ----sseessresmeencecs 53

'Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncion. 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA', CLASE 40, EXPEDIENTE N* 43955/2023 ANOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A, -=---s--rsrsmrsmermmzamsesaes

Que, alega el recurrente acerca de la preponderancia de unos de los elementos en la marca pedida.
Trayendo a colacion lo sefialado por la doctrina sobre la MOT VEDETTE: “En muchas hipdtesis resulta
necesario centrar el analisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene
significacién superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas "Mot Vedette"...",
"es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a
fin de precisar su elemento “decisivo” que es ligicamente el que desempenara mas cabalmente el papel de
identificacién comercial de los productos. - -=-==-= =cssemm o e

En el caso de autos, ademas de que la palabra “YAGUARETE" ocupa el primer lugar de la
denominacion, también constituye el elemento comin de la familia de marcas a nombre de la firma
solicitante y que coincide con parte del nombre de la firma solicitante, a este respecto esta dependencia
administrativa considera que en la denominacion solicitada el elemento “YAGUARETE" es lo
suficientemente fuerte para asumir el papel principal y protagonico en la denominacion.------=---=-=====-==----

Que, conforme a la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, el solicitante de
autos ya posee registros de marcas con vocablo “YAGUARETE" en la clase 40: YAGUARETE PACKAGING
SOLUTIONS. Registro N° 626150; YAGUARETE FLEXPACK. Registro N* 578918; CARTONES YAGUARETE.
Registro N° 530110; YAGUARETE CARTONES, Registro N° 538511; CON YAGUARETE, CRECEMOS
RECICLANDO (SLOGAN), Registro N° 512229, Extremo que nos permite colegir que la solicitud en curso,
sencillamente, constituye la pretension de la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece.

Tal como se ha senalado, la parte solicitante posee una "familia de marcas" con el vocablo
“YAGUARETE". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N®
259/2025 establecen: “Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusion y la
posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los sigulentes: existencia de una
familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una
familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o mas elementos distintivos comunes y
pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrinsecamente distintivos o pueden
haber adquirido caricter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el pals. Los elementos
distintivos especificos compartidos por todas las marcas de Ja misma familia refuerzan la informacién sobre
el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos Signos(...)™. —---==-=-=-srsersssaamncaoeas

Asimismo, tanto "YAGUARETE ECOPACK" como “ECOPARK ASUNCION" son marcas mixtas cuyos
elementos graficos aportan distintividad y generan una impresién visual diferente. La solicitada incluye la
denominacion “YAGUARETE" en letras mayusculas negras subrayadas en rojo, "ECOPACK™ en menor
tamarfio y la |magen de un }agua.rete en rojo, mwn[ras que la oponente presenta ‘ECDPARK" en verde y

marca solicitada marca oponente

YAGUARETE s
~ ECOPACK eCO PARK‘&

! Otamend, Jorge. Derecho de Marcas. LexisMexis - Abeledo-Perrot. Afio 20035
* Direccion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025). Disponible en:
Bt wwow dinapr oy, pyfpoctalfy 3 propgivdad aindustnalimarcas/directrices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 43959/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. <-+senzressere- S R A S e i S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Las marcas enfrentadas son
mareas compuestas por dos palabras YAGUARETE y ECOPACK, en la solicitada y ECOPARK y ASUNCION en
la registrada. En cuanto a las denominaciones ECOPACK , ECOPARK existe una marcada diferencia
conceptual, porque ECOPACK significa paquetes, envases ecolégicos - (Eco Ecolégico; Pack Paquetes),
significado que no tiene ECOPARK, ya que esta significa parque ecolégico. Ambos vocablos evocan una
idea diferente en la mente del consumidor que es un punto a tener en cuenta pues evitaré que se llegue a
producir la confusion directa e indirecta en el mismo. Por otra parte, las palabras ECOPACK y ECOPARK se
encuentran calificadas por los sustantivos YAGUARETE y ASUNCION, lo cual es una diferencia decisiva
para distinguirlas. Ademds, la denominacion YAGUARETE ya se encuentra registrada a nombre de mi
representada en numerosas clases de la Clasificacién vigente y cuyos antecedentes obran en el archivo de
la DINAPI. Por consiguiente, ya existe un derecho adquirido sobre esta denominacion. Al contrario de lo
sostenido en la Resolucion recurrida las denominaciones que forman a la marca en cuestion forman
conjuntos distintos al primer golpe de vista. La misma diferencia se da en el campo fonético ya que al
pronunciar a las marcas YAGUARETE ECOPACK y ECOPARK ASUNCION se puede constatar que
constituyen fonemas totalmente distintos. Ademds, en lo que hace a la conformacion de la marca, se ha
reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales de las misma, a sus radicales, por ser
generalmente las partes que mas facilmente retiene el consumidor. Siendo asi, la primera palabra con la
que se inicia la ortografia de la marca solicitada es decisiva para distinguirla suficientemente de la marca
registrada ../.. Es evidente que al ser la marca solicitada una marca compuesta como se ha especificado mas
arriba la denominacion YAGUARETE, hace que se centre la atencién en la primera denominacion
constituyéndose en la "Mot Vedette (... )=« =« st easamm e

Que, la parte oponente no contesto el traslado de los agravios, por lo que se la declard en rebeldia, se
di6 por decaido el derecho que dejo de usar y se llamo6 a Autos para resolver. —s«--eesseseaccecomcmmeeea

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"
(solicitada en clase 16) y la marca *ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" (registrada en las clases 40 y 04}, —-

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 percepcién de una de las marcas puede ser asaciada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la éptica de los eventuales
CONSUIMIIDTES. ~werremnrvmes rrosennes s smsm s s s ooyt o S 5 o St M S S i

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 “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA®
en la clase 16, con la marca oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA” registrada en las clases 04 y 40.

YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA  (marca solicitada)
ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA (marca oponente)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA”", CLASE 16, EXPEDIENTE N* 43959/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. =-=--=x=ss=ss==s- seemneemmeansens

Asuncion, 2? |'IL£|] ?ﬂfﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CARTONES
YAGUARETE S.A., contra la Resolucion N° 388 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Direccion de
Asuritos Marcarios LIBEIos08, ¥; mr—mrrorrremere s e e e et s s ted e e e i

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de CARTONES
YAGUARETE S.A., e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N® 388 de fecha 08 de mayo de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litiginsos, —------=-=----osesmssemsmmsmsimms e

Que, en fecha 05 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
iI'It'EI‘PUEStG, B i B e e S R S S A 5SS S SR LR s Rsa s e

Que, en fecha 17 de julio de 2024 el representante convencional de CARTONES YAGUARETE S.A.
expresa agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, —-----coneeessmmsimmmmsmmmeenassane

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte oponente por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que
déjd deusar y Hami a AUBOE Para FEEOIVEE, —ermvem—res i e s i i e i ol ot S s R B a e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que:*(..)Que, realizado el cotejo marcario entre la
denominacién solicitada "YAGUARETE ECOPACK y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion ECOPARK ASUNCION, se percibe que
entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y
conceptual. Que, tras el andlisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente
hay riesgo de confusion ya que en el caso de autos se constatd la posibilidad de que la solicitud de autos
pueda inducir a confusion o asociacion, directa o indirectamente, con relacién a la marca registrada de
manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun. Que, al realizar un analisis entre
las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGUARETE ECOPACK presenta una ligera
diferencia con respecto a la marca de la oponente ECOPARK ASUNCION. Sin embargo, si bien es
importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la
apreciacion global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un ‘aire de familia’, lo que
puede inducir tanto a la confusion directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que
ambas provienen del mismo origen de produccién).” ../.. Que, de hecho, es evidente de manera muy clara
que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la
marca solicitada a favor de la solicitante serfa claramente contrario a nuestra Legislacion Marcaria. Que,
ademds, la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente.existiendo un
elevadisimo riesgo de asociacién o confusion entre ellas, hecho que se agraya

marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas (., V-4 f moememr e frreenees
£ T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 388 DE FECHA 08 DE MAYOQ DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 43959/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. -+--=ssoreccscsmcmmemmeme s s rs smesm e n s m s s am e rn s as mmenaas

los elementos verbales de los signos comparados fitese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no
se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de
un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las
silabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud
fonética estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los
siguientes signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
preonunciacién diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSTErIOr ALE O SAN (... ) e e e

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta
fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuacion de las silabas que integran cada
denominacion. Bajo dicho criterio, la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA” v la marca
oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" muestran diferencias sustanciales en su composicion. En
particular, la inclusion inicial del vocablo YAGUARETE —vinculado directamente al nombre comercial del
solicitante— otorga una configuracién distintiva al signo pretendido, proyectando una impresion auditiva
diferenciada. El signo solicitado se pronunciard ya-gua-re-te/e-co-pack; mientras que la marca registrada
e-co-park/a-sun-cion; se aprecia claramente la diferencia en el arranque de las denominaciones y en el
sonido de conjunto de las Marcas, —------emmrmmmmm e

De igual manera, al realizar el analisis conceptual de las respectivas denominaciones vemos que la
marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" esta compuesta por el vocablo “YAGUARETE" que
alude directamente a la firma solicitante Cartones Yaguarete S.A. y al animal felino jaguary por el vocablo
“ECOPACK" que significa empaque ecoldgico, se refiere a envases, cajas, bolsas o envolturas disefiadas para
cuidar el medio ambiente. Mientras que la denominacion de la marca registrada *“ECOPARK ASUNCION Y
ETIQUETA" estd compuesta por el vocablo del idioma inglés “ECOPARK" que significa ecoparque y el
vocablo “ASUNCION" que es un término descriptivo geografico referente a la capital de nuestro pais. Las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay”, confirman que si los significados semanticos de
ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse
conceptualmente diferentes, —--ss s e

Que, alega el recurrente acerca de la preponderancia de unos de los elementos en la marca pedida.
Trayendo a colacion lo sefialado por la doctrina sobre la MOT VEDETTE: “En muchas hipatesis resulta
necesario centrar el analisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene
significacion superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las lamadas "Mot Vedette ...",
es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a
fin de precisar su elemento “decisivo” que es logicamente el que desemperiara mas cabalmente el papel de
identificacion comercial de 108 productos. " = -mm e ems s

/ casidirectrices

* Direccidn Nauﬁnal de I-‘ruplded lntk\]u{.lua] {DINAP, ﬂimrmﬂspar.a el examen de marcas en .P.:rmgudy [hi;]m'uhlem
hittpsa v dinaprgov.py fpotalfy Yoropledad- industialimarcas/s lirectriges
* Otamendi, |orge. Derecho de Marcas. Lexishexis - Abeledo-Perrot. Afio 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N" 43959/2023 A NOMERE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. ====-sssnsrsessnsssasassmasssscssssmissrensssnsssasssssanssssssmssresssnsnsntonsiesmsasenns

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comun, siendo que como se sabe el 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 resolucién del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion *...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). - --=-=-=====rsrwrsrmme e e

Que, al analizar la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca oponente
“ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" se advierte que ambas poseen componentes que permiten
diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. —--ssseem s

Que, al realizar el andlisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el niimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca oponente se
encuentra compuesta por dos vocablos *ECOPARK" y *ASUNCION", la marca solicitada también se
encuentra compuesta por dos vocablos *YAGUARETE" y “ECOPACK". Si bien los vocablos “ECOPARK"™ y
"ECOPACK" se asemejan en su estructura ortografica, es importante mencionar que la marca solicitada
utiliza en primer término el vocablo “YAGUARETE", el cual ocupa el lugar preponderante de la
denominacién, la impresién de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados, —-----------

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 259/2025,
senalan: “(..)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos.
Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o fonemas coincidentes o
simifares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mds al apreciar su similitud
fonéticaf...)™, por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresion distinta en las marcas en
PUBMNA, =ssmiemsssaanamsnsssansuarienssomsanasassassansans smessstasanes s

Que, el doctrinario 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
“ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" se extiende al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no
le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -atin en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, ------------------o---

Que, también conviene traer a colacion lo dispuesto en las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE
MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolucion n.* 259/2025, que sefiala cuanto sigue: (...
comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del niimero y la secugricia de las
letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero dejpaiabras# la
estructura de los signos [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido defa

-~

' Derecho de Marcas. jorge Otamendi, Editorial; Lexshexis - Abeledo-Perror ANO: 2003
! Direccitin Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025). p. 298

bt dinapigoy pyfpactaliviipropedad - industnalimarcasidicectrices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 43959/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A. --=--ssszzssssesse-

materiales de reciclaje, destruccién de residuos y desechos, descontaminacién de materiales de reciclaje,
incineracion de residuos y desechos, informacion sobre tratamiento de materiales reciclado”y en la clase
04 para: “Todos |05 Productos” . — - resmes s

De la cobertura sefialada vemos que las marcas amparan productos y servicios de diferentes clases
del nomenclador, ésto sumado a las diferencias senaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos
permiten colegir que podran coexistir pacificamente en el mercado. — ---==--=<ss s s s e

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” En el
presente caso, vemos que el hecho de tener semejanzas en una parte del signo, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
CONJUNTO €N |2 Presente resoluCiOn, <= ssmms s

En sintesis, al limitarse las semejanzas Gnicamente a un segmento de la denominacion y existir
notorias discrepancias en los ambitos visual, fonético y conceptual, este Direccion General considera
plenamente factible la coexistencia pacifica en el mercado de la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y
ETIQUETA" (clase 16) con la marca oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" (clases 04 y 40). —-----

Que, de la evaluacion conjunta de los elementos analizados, esta dependencia administrativa
concluye que los signos enfrentados presentan claras diferencias y suficiente originalidad en cada uno de
los planos de comparacion, excluyendo el riesgo de confusién; en consecuencia, corresponde revocar la
T T T B N g T R e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 388 de fecha 08 de mayo de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItigI0sos, «-----=---=ss=rrearmrmmmrmms e nenanaas

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" clase 16, Expediente N® 43959/2023,
solicitada a nombre de CARTONES YAGU

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------------eeos s

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confisidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 388 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 4395912023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE SuA. crtesentsssessusremmasssmennsesunssansesaatannmssass saasaansesssassmsansentassssssannasennss

administrativa considera que en la denominacién solicitada el elemento “YAGUARETE" es lo
suficientemente fuerte para asumir el papel principal y protagénico en la denominacion.---------------eeeeev

Que, conforme a la biisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, el solicitante de
autos ya posee registros de marcas con vocablo “YAGUARETE" en la clase 16: YAGUARETE CARTONES,
Registro N® 534815, CARTONES YAGUARETE, Registro N® 546214, YAGUARETE FLEXPACK, Registro N°
578916; YAGUARETE PACKAGING SOLUTIONS, Registro N° 626148. Extremo que nos permite colegir que la
solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretension de la proteccion de otra version de una marca
I N L o L

Tal como se ha senalado, la parte solicitante posee una “familia de marcas" con el vocablo
“YAGUARETE". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N°
259/2025 establecen: “Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusién y la
posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una
familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una
familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o mas elementos distintivos comunes y
pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrinsecamente distintivos o pueden
haber adquirido cardcter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el pais. Los elementos
distintivos especificos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la informacién sobre
el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos Signos(...)™. —-----------ssssseossesoean

Asimismo, tanto "YAGUARETE ECOPACK" como “ECOPARK ASUNCION" son marcas mixtas cuyos
elementos graficos aportan distintividad y generan una impresion visual diferente. La solicitada incluye la
denominacién “YAGUARETE" en letras maytsculas negras subrayadas en rojo, “ECOPACK" en menor
tamano y la imagen de un jaguarete en rojo; mientras que la oponente presenta “ECOPARK" en verde y
negro, una hoja verde, “ASUNCION" en menor tamafio y la figura de una carretera. El siguiente cotejo
ilngtra dichas diferencian: s—srarer st e e et s e Mt e e

marca solicitada marca oponente

h
YAGUARETE S INCIoN
ECOPACK eCO PARK"&

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada “YAGUARETE ECOPACK Y
ETIQUETA" pretende el registro en la clase 16 para los productos “Papel, cartén y articulos de estas materias
no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernacién, fotografias,
articulos de papeleria, adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico, material para artistas,
pinceles, maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles), material de instruccién o material
didictico (excepto aparatos), materias pldsticas para embalar (no comprendidos en otras clases), caracteres
de imprenta, clichés de imprenta”, la marca oponente “ECOPARK ASUNCION Y ETIQUETA" se encuentra
registrada en la clase 40 para: “servicios prestados en el marco del tratamiento o transformacic
o quimica de objetos o sustancias organicas o inorganicas, reciclaje de basuras o p."ashm tEAfS

de basuras a energia eléctrica, a gas hidrdgeno, tratamiento de materiales, Se'k'{‘ Qﬁ

Djrcu:u::n Macional de Prnpledad Intelectual (DINAPL), Directrices para ef examen de marcas en Paraguay (EG.?.‘F.J Disponul
|'|IJ'| "‘-'I"‘LLH.""' vy J_‘- I -.{|rur||1.||i||'|||| strialfmarcas/direct tnCes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1167 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUMBRE
INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 59055/2023, SOLICITADA POR BUSINESS TRADE
SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.) —-----=sssreesrereammeescecas

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *CUMBRE INMOBILIARIA Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda
informacion acerca de las caracteristicas del servicio pedido. 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 “CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA" fue presentada
para cubrir servicios de la glase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicio de
AGENCIa IO AT e me e e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “CUMBRE INMOBILIARIA Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda
informacién acerca de las caracteristicas de los servicios pedidos, En ese sentido, tenemos que la
denominacién "CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con
el que se designa a los servicios de la clase 36 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la
presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda informacion necesaria o usual sobre las
caracteristicas de los servicios pedidos. —===sssmmmm e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA”
representa una creacion lingliistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos
visuales, fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una
dosis sustancial de especificidad al signo solicitado.-----=-=sermmmm 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 0 descriptiva.-—-----—ssrmmrrm e

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

IMISIMAs Propledades O Carao el S s, e o s

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, segun la busqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: CUMBRE CORREDORES DE SEGUROS, cl
Registro N* 473189, nombre de Creamost 5.a.; CUMBRES DE San Bernardino, clase 36, Registro N°
nombre de VALORES CASA DE BOLSA SA; ALTAS CUMBRES, clase 36, Registro N° 6235%8-a.n
Inmobiliaria Altas Cumbres S.A.; "LAS CUMBRES" BARRIO CERRADO, clase 36, Reg!sua_""'
nombre de Sergio Daniel Amarilla Bedoya; MILENIO INMOBILIARIA, clase 36, Registro N*®

0002 a

o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1167 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUMBRE
INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N® 59055/2023, SOLICITADA POR BUSINESS TRADE
SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.)

Asuncion, | [ NGO 7078
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de BUSINESS TRADE
SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.) contra la Resolucion N° 1167 de fecha 21 de mayo de 2025,
dickada por |a Direcciln de Maicas, ¥ st e e e i e i

RESULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025 se presenta la representante convencional de BUSINESS
TRADE SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A)), e interpone recurso de apelacion contra de la
Resolucién N° 1167 de fecha 21 de mayo de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, -=----===-===-ssesecmmeneneas

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
APl AT O I R P BI0 ~nrsaiom ma e en  A  Rrn  n  Sm md Se  Saras  s

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 la representante convencional de BUSINESS TRADE SERVICES
PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.) expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion
de agravios y llama autos para resclver en fecha 22 de octubre de 2025, —--====--=smmsmsssrmmmrmmee e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.)Que la solicitud de registro de la marca CUMBRE
INMOBILIARIA ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. 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 prohibicién: 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 denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)” —===-==s=seemmm s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Si bien se quiere considerar
exageradamente evocativa la palabra CUMBRE para la rama de servicios inmobiliarios por su significado
“cima o parte superior de un monte”, el rubro de las inmobiliarias no es solo la venta, administracién,
colocacion en el mercado, gestién entre comprador y vendedor un inmueble ya sea departamento, casas,
edificios, loteamiento, etc. Etc., etc., y no *la cima del monte”, o sea para ejemplificar mejor a la hora de
Jjuzgar la factibilidad del registro de la marca solicitada, tenemos que ubicarnos en el presunto consumidor
v este al decir “cumbre” lo primero que le vendrd en mente seria una agencia inmobiliaria!l, de ninguna
manera describe las caracteristicas propias del servicio con esta sola denominacién ../.. Por otra parte,
podemos citar algunas denominaciones que se encuentran registradas que se podrian considerar genéricas
o0 evocd ﬁVES{..._J- .................................................................................................................

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la proced 1';'76'1'1"":;._ de X
B S S S Y e o
Ty b Cristalde

| Trierttid
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1167 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUMBRE
INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N® 59055/2023, SOLICITADA POR BUSINESS TRADE
SERVICES PARAGUAY S.A. (BTS PARAGUAY S.A.) —-s-sesrersesmsenmemsencenes

Inmobiliaria Raices S.A.; ULTRA INMOBILIARIA, clase 36, Registro N° 623775, a nombre de Ultra Inmobiliaria
S.RL.; extremo que demuestra que los vocablos “CUMBRES" e “INMOBILIARIA" son utilizados en
denominaciones marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacificamente en el
mETcadD- RS EEES T A S A SR RS RS RS SRS S e e e e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacion "CUMBRE" en letras imprentas mayusculas negras en tamafio preponderante, la “M” tiene
un disefio de lineas caracteristico, en el margen inferior la denominacién “INMOBILIARIA" también en
letras imprentas mayusculas negra en menor tamafio, en el margen superior se visualiza un triangulo de
color rojo, la cual en conjunto deja una impresién diferente, aportando este elemento cierta distintividad a
S Il v o e e 5 Y i i L 6 S B S W

marca solicitada

CUMBRE

INMOSILIARIA

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

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, -----=--s=sssseeeae

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1167 de fecha 21 de mayo de 2025 dictada por la Direccion de
e e e e e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “CUMBRE
INMOBILIARIA Y ETIQUETA", clase 36, Acta N° 59055/2023, solicitada a nombre de

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 368 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N*® 1009482023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

no puede invocarse proteccion sobre la base de dicho vocablo, debido a que la misma coexiste
pacificamente en la misma clase con titulares diferentes. A continuacion, citamos algunas de las marcas
registradas que estan utilizando la misma particula "HELIO" en la clase 03 .../... Dado que la marca oponente
convive pacificamente en la clase 03, con todas las marcas mencionadas anteriormente, siendo gue ya se
encuentran concedidas pese a que se encuentren en la misma clase, y siendo la marca de mi mandante
absolutamente diferente, no existe razon juridica valedera por la cual la marca oponente no pueda
extender dicha convivencia registral a la marca ahora solicitada por mi mandante CEODERMA S.A. /.. Es
innegable, la inapropiada comparacion realizada por la oponente al momento de cuestionar la viabilidad
del registro de la marca de mi mandante, en razon de que el analisis realizado ha sido llevado a cabo de
manera somera y aislada, y no de forma conjunta, tal como recomienda la doctrina en materia de analisis

COMPArativo de MAarcas(..,) - -=============ssemmm et oo e nn s mas s s s s e en e

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de la parte oponente y
manifiesta: “(...)Como se observa del cotejo anterior, ambas marcas estan compuestas por un solo elemento
de 3 silabas. De las 8 letras de la marca solicitada, 6 de ellas son reproduccién exacta y en la misma
secuencia de las letras que conforman la marca de mi mandante, existiendo por consiguiente una
innegable coincidencia ortogrifica. El solicitante reproduce enteramente el radical "HELIO..." de la marca
de mi mandante y la letra "X" final. Se limita a tan solo reemplazar la desinencia "PLEX" por "MAX", que a su
vez reproduce la misma letra final "X", resultando un cambio minimo e insuficiente para diferenciar a las
marcas, ya que la coincidencia en radicales y letras finales hace que la pronunciacion de ambas resulte en
extremo similar, existiendo en consecuencia destacables semejanzas auditivas, a mas de las gramaticales ya
apuntadas ../.. Contintia el recurrente en su escrito esta vez invocando -aungque con desacertada dptica-
una supuesta coexistencia entre la marca de mi mandante y dos (02) marcas de la clase 3 ../.. Cada caso
debe analizarse de manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o
acompanados de elementos claramente diferenciadores. En cambio, aqui ambas partes actiian en el mismo

absoluto ni que implique una presuncion iuris et de iure de verdadero pacifismo entre dos marcas, por lo
que pierde efectividad este argumento al notar supuestos que van a generar confundibilidad entre Jas
e g L e

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

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto y la consecuente coexistencia 0 no de la marca *HELIOMAX " (solicitada en clase 03) y la
marca “HELIOPLEX" (registrada en la clase 03). —-smremmms oo e e e

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 analisis desde la 6ptica de los eventuales
e o L R

En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad

o
||I- -]
a4 e
. nstaldn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 368 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 100948/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

Asuncidn, 2? AGD 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CEODERMA S.A.
contra la Resolucién N° 368 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Liti gigsg& Y} e e e e e e S e b i e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de CEODERMA S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 368 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LItigios0s. -=-=-===ms s rmmmm e e e

Que, en fecha 24 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuesto_ ....................................................................................................................

Que, en fecha 28 de agosto de 2025, el representante convencional de CEODERMA S.A. expresd
agravios; dictindose en fecha 29 de agosto de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

B e e R e e B e B e A S B B s B b e R A N R i

Que, en fecha 26 de septiembre de 2025, el representante convencional de KENVUE INC. contesto el
traslado de la expresion de agravios, en consecuencia esta Direccion dicto la providencia de Autos para
resolver eri fecha 07 de octubre de 2025, —=mmrmmrmm s i e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion
solicitada "HELIOMAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de la oposicion HELIOPLEX se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, esta similitud se evalia teniendo
en cuenta como las marcas serdn pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un
analisis detallado de las diferencias visuales, grificas, sino que, en muchas ocasiones, se guia por la
impresién auditiva que le genera la marca .../.. Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la forma
exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del puiblico
consumidor las pronuncia habitualmente, De esta manera, si la pronunciacion de ambos signos induce a
una confusién en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusion
por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. Que, al analizar las marcas HELIO/MA/X (solicitada) y
HELIO/PLE/X (oponente), se observa que la primera reproduce la raiz "HELIO" de la marca oponente, como
asf también la tltima letra X lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es
relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciacion global de los
mismos. Desde esa perspectiva, ambas marcas presentan un inequivoco aire de familia(...)" —=======s==zzz==2

que la panfcu}a utilizada por la marca oponente es de uso comtin en la da'se 03 y tras-cor
marcas en pugna, surge que lo tinico que las mismas tienen en comuin es la partn:‘ufﬂ’ﬁﬁlfﬂ" Sinel
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 368 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “HELIOMAX?", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 100948/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
VINCUlD N realidad 1o @XISte, ™ e e e e

Que, en lo referente a la coexistencia marcaria invocada por la representacion del apelante, se
constata que las denominaciones en pugna en el presente caso, "HELIOMAX" y “HELIOPLEX", exhiben una
conformacion ortografica distinta frente a los signos registrados “HELIOCARE" y "ANTHELIOS"; por
consiguiente, el argumento de coexistencia alegado carece de trascendencia y pertinencia para la
resolucion de la litis de autos, —==rrmmrormr e e

Que, de igual manera, al realizar la busqueda en el sistema informatico institucional a fin de dilucidar
la coexistencia, se han verificado los siguientes registros de marca a nombre de la firma oponente KENVUE
INC.: HELIOPLEX, clase 03, Registro N° 433271 (en trimite de renovacion Acta N° 2664926); HELIOPLEX XP,
clase 03, Registro N® 490697; HELIOPLEX XP, clase 3, Registro N° 490621; HELIOPLEX360, clase 03, Registro
N°535430; HELIOPLEX360, clase 03, Registro N°® 623332, —---sreensremnsmonemn et ce e

De lo expuesto, podemos colegir que la parte oponente posee una "familia de marcas” con el vocablo
“HELIOPLEX" en la clase 03 situacién que refuerza la distintividad adquirida de la marca oponente. Las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N® 259/2025 establecen:
“Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusién y la posibilidad de
coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de
marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de
marcas es un grupo de marcas que comparten uno o mds elementos distintivos comunes y pertenecen a la
misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrinsecamente distintivos o pueden haber
adquirido caracter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el pais. Los elementos distintivos
especificos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la informacion sobre el origen
comercial de los productos o servicios gue ostentan esos sIgNos(... )", —-===sssescmm e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente “HELIOPLEX" se
encuentra registrada en la clage 03 para los productos: “Preparaciones para la proteccion solar, tales como
blogueador solar en crema, locién bloqueadora, blogueador en spray, bloqueador liguido, blogueador en
gel, crema bronceadora sin sol, spray bronceador sin sol, gel bronceador sin sol, bronceador sin sol liguido,
bronceadores, spray para despues del sol, crema para despues del sol, gel, hidratantes para el cuerpo, tales
como; locion hidratante para el cuerpo, gel hidratante para el cuerpo, crema hidratantes para el cuerpo,
hidratantes faciales, tales como cremas hidratantes faciales, locion hidratante facial”; mientras que la marca

en tramite de registro “HELIOMAX" solicita la cobertura para la clage 03; “ Todos los productos”. —-+---=+----

De la cobertura serialada, se puede colegir que las marcas enfrentadas amparan productos de la
misma clase 03 del nomenclador, A este respecto, los productos a ser comercializados por las mismas
utilizaran los mismos canales de distribucién, como las farmacias, supermercados o tiendas de cosmética; y
estaran dirigidos al mismo sector del piiblico consumidor. Las Directrices para el Examen de Marcas en el
Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 25%/2025 disponen: “(..)Pueden darse los siguientes casos de
identidad total o parcial de productos o servicios: .../... todos los productos o servicios de anterior
quedan incluidos dentro de una categoria mas amplia de productos o servicios-cgbierios

- I.'Jm:c:l::-n Maeional de Pruiu:d.xd :Inu:lu'mal [.‘:il..aj Dhireeseiver para of Fxcamen de Maviar en Pariggaay

i Aelnehseral LS. QITRETELLS s
i D:rem-:m ‘ﬂicmni] de Prnpu!da.d ]nle!w:ma] (CIMAPT), Directrices p.aﬁ m’ examen de marcas en Paraguay (2025). Bisp
I||| Jiwow dinapreoy. oy 'portal’y Y iprop |-|l.1|I|I||'|II slralimarcas/ directices \.Q--
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 368 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N*® 100948/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro “HELIOMAX" y la marca
oponente “HELIOPLEX", se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita contiene similitudes
visuales y fonéticas de considerable magnitud, En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de
sus denominaciones, basta contrastarlas “HELIOMAX” - “"HELIOPLEX", para verificar la semejanza visual y
auditiva entre los signos. La tnica diferencia se visualiza en parte de la silaba final: "MAx" en vez de "PLEx"
de las denominaciones: es asi que la marca solicitada utiliza las letras “MA” en reemplazo de las letras “PLE"
de la marca oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusion visual y auditiva, especialmente al
considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas, —--=--==---==---

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay’ establecen la regla de que las letras al
principio de una palabra tienden a notarse mas que las demas letras, por lo que la coincidencia en la parte
inicial genera una fuerte similitud visual, —-----=s-semeemmmeaencaennn - - - mmemmamem————-

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresion auditiva
muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos: *he-lio-max” y “he-lio-plex”, ademas del inicio
“helio” comparten el sonido final de la “x” que suena como “ks". A continuacion, se detallan las similitudes
graficas y fonéticas entre las marcas en disputa: --------sesmmmmm e

HELIOMAX (marca solicitada), y
HELIOPLEX (marca oponente)

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca estd en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada més confundible que una marca idéntica. La prohibicién del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o bdsica que impide esta clase de coexistencias, no es la
tinica.™ Y acertadamente menciona sobre |a gimilitud ortografica: “Es quizds la mas habitual en los casos de
confusién. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma Jongitud y cantidad de sflabas o radicales o terminaciones comunes.

Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretén” y "Ereton”

T e g N e 1 7 ) P ———

De igual manera, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N*® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algtin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un andlisis mds detenido. En estos
casos, la objecién 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 relacién con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector P '
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusién cualquier suposicion o e
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas Eﬂf{:;onﬂr

&

! Direccion Nacional de Propiedad Tntelectual (DINAPL), Directrices pare ¢f examen de marcas en Pavaguay. Disponible en: \‘1\

I1IIr| vy dlinapd qeov v ponialliy Y propiedmd -industrial e s dirgcinces
"*DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed_ CABA, Abeledo Perrat, 2017

"*DERECHO DE MARCAS® = Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrat, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 368 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “HELIOMAX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 100948/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

posterior(...)". En el caso en estudio, los productos amparados por el registro de la marca “HELIOPLEX" se
encuentran incluidos en "todos los productos” de la clase 03 sobre los cuales versa la presente solicitud, —

Que, ésta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de
la Ley N°® 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién
o de asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. El articulo mencionado tiene
como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversion del titular anterior; la proteccion al consumidor
de tomar decisiones engafiadas en el mercado; y asegurar que la competencia entre los que concurren al
mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia. ---===+==sssrersmrsmanmmesemnsmrnnneens

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién 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, /a

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de es50s elementos'™, —-=---===========ssmmmmramnsoaans

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N® 1294/98 de Marcas; ésta Direccion General arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas “HELIOMAX" solicitada en la clase
03 y "HELIOPLEX" registrada en la clase 03, por tanto, corresponde confirmar la resolucion
A e N DU R e L Ol o e L L e e e P

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 368 de fecha 23 de abril de 2025 dictada pﬂr la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, ---—---=-r=sssremmmmm oo

Art. 28 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "HELIOMAX?", clase 03,
Acta N® 100948/2023, solicitada a nombre de CEOD
®

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.-----------==s-acuees

* 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° 369 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “HELIOMAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 100952/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

pacificamente en la misma clase con titulares diferentes. A continuacién, citamos algunas de las marcas
registradas que estin utilizando la misma particula "HELIO" en la clase 05 .../.. Dado que la marca oponente
convive pacificamente en la clase 05, con todas las marcas mencionadas anteriormente, siendo que ya se
encuentran concedidas pese a que se encuentren en la misma clase, y siendo la marca de mi mandante
absolutamente diferente, no existe razén juridica valedera por la cual la marca oponente no pueda
extender dicha convivencia registral a la marca ahora solicitada por mi mandante CEODERMA S.A. .../... Es
innegable, la inapropiada comparacion realizada por la oponente al momento de cuestionar la viabilidad
del registro de la marca de mi mandante, en razon de que el analisis realizado ha sido levado a cabo de
manera somera y aislada, y no de forma conjunta, tal como recomienda la doctrina en materia de anilisis
COMPArativo de MATCAS(... ) «=msssess s et e e e a e s s e e e

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de la parte oponente y
manifiesta: “(..)Como se observa del cotejo anterior, ambas marcas estin compuestas por un solo elemento
de 3 silabas. De las 8 letras de la marca solicitada, 6 de ellas son reproduccién exacta y en la misma
secuencia de las letras que conforman la marca de mi mandante, existiendo por consiguiente una
innegable coincidencia ortogréfica. El solicitante reproduce enteramente el radical "HELIO..." de la marca
de mi mandante y la letra "X" final. Se limita a tan solo reemplazar la desinencia "PLEX" por "MAX", que a su
vez reproduce la misma letra final *X", resultando un cambio minimo e insuficiente para diferenciar a las
marcas, ya que la coincidencia en radicales y letras finales hace que la pronunciacién de ambas resulte en
extremo similar, existiendo en consecuencia destacables semejanzas auditivas, a mas de las gramaticales ya
apuntadas ../.. Continta el recurrente en su escrito esta vez invocando -aunque con desacertada éptica-
una supuesta coexistencia entre la marca de mi mandante y dos (02) marcas de Ja clase 3 ../.. Cada caso
debe analizarse de manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o
acompanados de elementos claramente diferenciadores. En cambio, agui ambas partes actiian en el mismo
rubro, lo que genera confusion directa e indirecta ../.. observamos que la coexistencia no es un supuesto
absoluto ni que implique una presuncién iuris et de iure de verdadero pacifismo entre dos marcas, por lo
que pierde efectividad este argumento al notar supuestos que van a generar confundibilidad entre las
T L o e T

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

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca *HELIOMAX " (solicitada en clase 05) y la
marca "HELIOPLEX" (registrada en la clase 03). —-remmmmemmmmmms et

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
e T e R

En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o hilidad
de confusion entre la solicitud de registro de la marca *"HELIOMAX" en l: SF
“HELIOPLEX", registrada en la clase 03. — -~ ----rmmmrmeeeece e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 369 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “HELIOMAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 100952/2023, SOLICITADO POR CEODERMA 5.A.

Asuncion, 1T NGU 2026

VISTO: El recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de CEODERMA S.A.
contra la Resolucion N° 369 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LIGgIOR08, ¥} so--aroreesasivennssnmsnrersassnsmmossmeansnusnnnsesnssnensssensnannnns mmns am s e e s e e s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de CEODERMA S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 369 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigi0s0s. -« s s mm e e e e

Que, en fecha 24 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
e s

Que, en fecha 28 de agosto de 2025, el representante convencional de CEODERMA S.A. expresd
agravios; dictaindose en fecha 29 de agosto de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre ftraslado a la contraparte por todo el término de

!e}.l'_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 26 de septiembre de 2025, el representante convencional de KENVUE INC. contesto el
traslado de la expresion de agravios, en consecuencia esta Direccion dicté la providencia de Autos para
resolver en fecha 07 de octubre de 2025, —~===-ressmmmsmrmmmerr e e e e ce e s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(...JQue, realizado el cotejo marcario entre la denominacion
solicitada "HELIOMAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de la oposicion HELIOPLEX se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
précticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, esta similitud se evaltia teniendo
en cuenta como las marcas seran pronunciadas por el consumider promedio, quien no siempre realiza un
anilisis detallado de las diferencias visuales, grificas, sino que, en muchas ocasiones, se guia por la
impresién auditiva que le genera la marca ../.. Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la forma
exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del piiblico
consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciacion de ambos signos induce a
una confusion en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusion
por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. Que, al analizar las marcas HELIO/MA/X (solicitada) y
HELIO/PLE/X (oponente), se observa que la primera reproduce la raiz "HELIO" de la marca oponente, como
asi también la tiltima letra X lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es
relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciacion global de los
mismos. Desde esa perspectiva, ambas marcas presentan un inequivoco aire de familia(...)” —-=---+=ss=r=sz--

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: (. JEs importante mencionar,
que la pamcufa utilizada por J'a' marca Upunen.*e es de uso comun en la clase 05 y tras con ontar aas

pieded Inieleciu



DIRECCION NACIGMAL DE

4% PROPIEDAD GOBIERNO pr1. | PARAGUAI
ilﬂ;l‘ﬂngCTUAL PARAGUAY REKUAI

Resolucién N'ﬂ g 4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 369 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 100952/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad No eXiste. ™ — - -mem e e

Que, en lo referente a la coexistencia marcaria invocada por la representacion del apelante, se
constata que las denominaciones en pugna en el presente caso, “HELIOMAX" y “HELIOPLEX", exhiben una
conformacion ortografica distinta frente a los signos registrados “HELIOCARE"; “AMPHELIO" y
“ANTHELIOS"; respecto a la marca "HELIOBLOCK" la misma se encuentra vencida; por consiguiente, el
argumento de coexistencia acerca a las marcas citadas carece de trascendencia y pertinencia para la
resolucion de la litis de autos, —--===rmsrrrm e

Que, de igual manera, al realizar la bisqueda en el sistema informatico institucional a fin de dilucidar
la coexistencia, se han verificado los siguientes registros de marca a nombre de la firma oponente KENVUE
INC.: HELIOPLEX, clase 03, Registro N° 433271 (en tramite de renovacion Acta N°® 2664926); HELIOPLEX XP,
clase 03, Registro N° 490697, HELIOPLEX XP, clase 3, Registro N° 490621; HELIOPLEX360, clase 03, Registro
N* 535430; HELIOPLEX360, clase 03, Registro N® 623332, —«omnsemm e e e e

Que, otro aspecto a analizar es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
marca oponente *HELIOPLEX" se encuentra registrada en la glase 03 para los productos: “Preparaciones
para la proteccién solar, tales como bloqueador solar en crema, locion bloqueadora, blogueador en spray,
blogueador liquido, bloqueador en gel, crema bronceadora sin sol, spray bronceador sin sol, gel
bronceador sin sol, bronceador sin sol liquido, bronceadores, spray para despues del sol, crema para
despues del sol, gel, hidratantes para el cuerpo, tales como; locion hidratante para el cuerpo, gel hidratante
para el cuerpo, crema hidratantes para el cuerpo, hidratantes faciales, tales como cremas hidratantes
faciales, locion hidratante facial; mientras que la marca en trimite de registro *"HELIOMAX" solicita la

cobertura para la clage 05; “Todos 108 prodUuctos”, —------====s=ssmmrmmr e e

De la cobertura sefialada, se puede colegir que las marcas enfrentadas amparan productos
relacionados. Los productos de la clase 03 amparados por la marca registrada (tales como protectores,
bloqueadares y bronceadores) y los productos de la clase 05 (La clase 5 comprende principalmente los
productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario’) para los cuales se presenta
la solicitud de registro utilizaran los mismos canales de distribucién, como las farmacias. Ademas, en la
industria farmacéutica moderna, es habitual que los mismos laboratorios que fabrican medicamentos
dermatolégicos o pomadas curativas (incluidos en la clase 05) también produzcan y comercialicen lineas
especializadas de protectores solares e hidratantes (incluidos en la clase 03) bajo una misma marca
principal, este fendmeno comercial es conocido como dermocosmeEtica, —------s=--sreemrmmmmmnmen s

Que, ésta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de
la Ley N° 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién
o de asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. El articulo mencionado tiene
como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversion del titular anterior; la pmtecmn
de tomar decisiones enganadas en el mercado; y asegurar que la mmpetencla entrelos gue-congurrer al

mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia, -----sstseceee i Bt L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 369 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “HELIOMAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 100952/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro “HELIOMAX" y la marca
oponente "HELIOPLEX", se advierte que la denominacion cuyo registro se solicita contiene similitudes
visuales y fonéticas de considerable magnitud. En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de
sus denominaciones, basta contrastarlas “HELIOMAX" - “HELIOPLEX", para verificar la semejanza visual y
auditiva entre los signos. La tinica diferencia se visualiza en parte de la silaba final: “MAx" en vez de “PLEx"
de las denominaciones: es asi que la marca solicitada utiliza las letras *“MA” en reemplazo de las letras “PLE"
de la marca oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusion visual y auditiva, especialmente al
considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas. —---------------

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay’ establecen la regla de que las letras al
principio de una palabra tienden a notarse mas que las demas letras, por lo que la coincidencia en la parte
inicial genera una fuerte similitud visual, —=---sssssmseemm e smeeeeeas -

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresion auditiva
muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos: “he-lio-max” y *he-lio-plex”, ademas del inicio
“helio” comparten el sonido final de la “x” que suena como “ks". A continuacion, se detallan las similitudes
grificas y fonéticas entre las marcas en disputa: -====-+ssesssssrmmen o ettt e

HELIOMAX (marca solicitada), y

HELIOPLEX (marca oponente)

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esti en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicicn del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la
tinica.™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Fs quizds la mas habitual en los casos de
confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus” (524), "Breton" y "Eretén”
Pty O S BRI A T ———

De igual manera, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N° 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacién de doble identidad sino por la ocurrencia de algiin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un analisis mas detenido. En estos
casos, la objecién al registro de una marca se basara 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
indiguen 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 confusion en el sector perts
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusién cualquier suposicién o pe
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en confli

! Direccidn Nacional de Propicdad Intelectual (DINAPL, Direcrrices pare of examen de marcas en Paraguay. Dispomble en; s el Cristaide
It Swowesy, dimape pov gy pontil v propaedad -indusen il marcas dirgcirice FireeTdry

**DERECHD DE MARCAS™ — Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrat, 2017 chum G aeesl de Prog
P *DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledn Perrat, 2017 ity roine Naeicaal de Peomieded Foinderan
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 369 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "HELIOMAX", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 100952/2023, SOLICITADO POR CEODERMA S.A.

Que, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién mas por sus
semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las
semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la similitud general
entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos
semejantes o de la semejante disposicion de es0s elementos™, -=----«+-==semsmmrrrrim e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N°® 1294/98 de Marcas; ésta Direccion General arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas "HELIOMAX" solicitada en la clase
05 y “HELIOPLEX" registrada en la clase 03, por tanto, corresponde confirmar la resolucion

g b R
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 12 CONFIRMAR la Resolucion N°® 369 de fecha 23 de abril de 2025 dictada por la

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, =-====sssresseemrammammensmmrenr e cereeeeee e

Art, 28 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *HELIOMAX", clase 05,
Acta N* 1009522023, solicitada a nombre de CEDD_W-—----———-----—---——~----——-

Art. 32

* Compendio de Doctnna de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2005
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 743 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HAKU Y
ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N* 17767/2024, SOLICITADA POR WERNER SCHROEDER BARG. —--

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 "HAKU Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
productos de la clase 04 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “virutas de madera
para ahumar y aromatizar alimentos; carbon para shisha / carbén para narguile / carbén para hookah;
biocombustibles; polve de carbon [combustible]; briquetas combustibles; briquetas de madera; briquetas
de turba [combustibles|; briquetas de carbin / aglomerados de carbén; carbén de lefia [combustible]; lefia;
productos para encender el fuego; virutas de madera para encender el flIego”, --------==-===sssmrsmmeminaaninss

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “HAKU Y ETIQUETA" 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
informacién acerca de las caracteristicas de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la
denominacién *HAKU Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designaa
los productos de la clase 04 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de
registro de marca y tampoco brinda informacion necesaria o usual sobre las caracteristicas de los
pruductm_ e i i e A T S 5 A A S A S W PR i s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “HAKU Y ETIQUETA® representa una
creacion lingliistica 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. ——«-«=sssresmmrmmm e e e e st s e e s s e e s e

Que, la marca solicitada posee una etiqueta que acompana a la denominacion “HAKU", la etiqueta
consiste en una pancarta arqueada en color negro dentro de ella la denominacion “HAKU" escrita en letras
imprentas maytsculas blancas, debajo de la denominacién la silueta de un hombre sentado en un tronco
en color negro, frente a una fogata en tonos naranja, amarillo y rojo, aportando este elemento distintividad
S UMl i 5 e o A i e AR R

marca solicitada

Que, esta combinacién estratégica 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.---==-sr=s-srmsrrreemrrsmn e ransasnsnsenaan s ss s nan e n s s e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor ¢
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o au
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales co
en el que se basa esta afinmacion es que cualquier persona tiene el derechs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 743 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HAKU Y
ETIQUETA”, CLASE 04, EXPEDIENTE N® 17767/2024, SOLICITADA POR WERNER SCHROEDER BARG. —--

. s A0 _:'I"I'I'
Asuncian, 7 1 AkY ._qL13

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por WERNER SCHROEDER BARG por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolucion N° 743 de fecha 03 de abril de 2025,
dictada por la Direccion de Marcas, y; —----==s-=asss e e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 se presenta WERNER SCHROEDER BARG por derecho
propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelacién contra la
Resolucién N* 743 de fecha 03 de abril de 2025 dictada por la Direccion de Mareas, --------===-=--==sssseeeeenne-

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APl AT O I P 0, oo e e

Que, en fecha 17 de octubre de 2025, se presenta WERNER SCHROEDER BARG por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Direcci6n tiene por presentada
la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2025, —--«<--s—cceeammanennnns

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..)Que la solicitud de registro de la marca HAKU ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 4. 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 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 solicitadoy.. )" ««==essses s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.)entendemos que la
denominacion "HAKU" se encuentra en nuestro idioma guarani y su traduccién seria CALIENTE, pero
nadie que se coloque en el lugar del presunto comprador o consumidor va a pedir “quiero una bolsa de
caliente” para pedir una bolsa de carbon .../.. Si bien puede considerarse un tanto evocativa (caracteristica
permitida por nuestro derecho marcario), ello no significa que sea genérica, y de ninguna manera describe
las caracteristicas propias del producto con una sola denominacion .../.. La Directora de Marcas no puede
encontrar comin o genérico mi marca por las razones expuestas arriba y es menester considerar que la
misma es especial, con :'ogon:pﬂ novedoso y [TCitof... )" — === rmm e

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el cardcter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominaciéon con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la. cantidag
caracteristicas, finalidad, especie o tamario de los productos o servicios. Dicho caricter dgk ‘% derse

A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 743 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAKU Y
ETIQUETA”", CLASE 04, EXPEDIENTE N* 17767/2024, SOLICITADA POR WERNER SCHROEDER BARG. —--

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, 0 no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 CaracteriStCas. === mm e e s s

Que, como se ha mencionado, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso €) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus productos, 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 Direccién considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucién recurrida, —------+=--------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 743 de fecha 03 de abril de 2025 dictada por la Direccion de
I A CaS, —cmmmrrrc s s st st m e e e i R B B B 8 S 5 5 S e

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *HAKU Y
ETIQUETA", clase 04, Acta N® 17767/2024, solicitada a nombre de WERNER SCHROEDER

Art, 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3169 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GEELY
EX5", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 72150/2024, SOLICITADA POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO.,
1y 5 SRR

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

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 ideolégico 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 COMPAaraCION: — ===s=rmssmes e e

GEELY EX5 (solicitada), y
EXS {(base de rechazo)

Que, al realizar el andlisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacién visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el niimero 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 un elemento resultante de la combinacién de dos letras ¥ un nimero “EX5°,
mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta por el vocablo “GEELY"en primer término
seguido de la combinacion alfanumérica “EX5". Como se puede apreciar a simple vista comparten el
elemento "EX5". No obstante, la marca solicitada utiliza en primer lugar el elemento “GEELY" que ocupa el
lugar preponderante de la denominacién, la impresién de conjunto es la que debe prevalecer y no los
elementos aislados. —---==mmmmmr e

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 259/2025,
sefialan: “(..)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos.
Las coincidencias que se produzcan respecio de la parte final de los signos causan una similitud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mas al apreciar su similitud
fonética(...)", por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresion distinta en las marcas, —-----

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos para efectuar el analisis fonético, resulta
importante evaluar la estructura, orden, ritmo y acentuacion de las silabas que los integran. Bajo esta
premisa, la marca solicitada "GEELY EX5" y la denominacion antecedente "EX5" exhiben una notable
disparidad en su extension de sus denominaciones; si bien comparten el componente alfanumérico “EX5",
los vocablos que anteceden en el signo solicitado configuran una estructura ortogrifica que permite
diferenciarla claramente, determinando de este modo una impresién auditiva distinta, —--==---==sceeeeeeeeeeee

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 anilisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el num ero
de pafabras ¥ la estructura de los signos (pﬂr eympia los e}ernenros denammatrms separados

elementos verbales df' los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercan
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fa 5

; Lt nstaldi
' Direccion Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paragua':u‘{!mﬁ} P 298 ! Intering

bitpstivwww dinaprgoy.pyl portulivdpropiedad-industrialmarcas drect rices S ﬂﬁﬁ,'r.__.\"_’ _' Tce Frdgie

S e



DIRECCION HACIONAL DE

4% PROPIEDAD OGDBIERND per | PARAG p’u
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

Resolucién N'_0_7 g 6

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3169 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GEELY
EXS", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 72150/2024, SOUCITAD.& POR ZHEJIANG GEELY HULDING GROUP CO.,

1 2 S ——————

Asuncion, 27 AGO

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO., LTD. contra la Resolucién N°® 3169 de fecha 22 de octubre de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas, y; «««=«sssesseessnsemmems e e s e e s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de ZHEJIANG
GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., e interpone recurso de apelacion contra de la Resolucion N° 3169 de
fecha 22 de octubre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, -----==========ssemmmmmmm oo

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 de fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelacion iNterpuest,-======rsessrmmmrrreasr o mrmreemasen s s comaoseneseaa s s nostanaaanean s sent sesan s s sa st annan e

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 el representante convencional de ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO., LTD. expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios
y llama autos para resolver en fecha 19 de diciembre de 2025, —-----s--ssenmsrmmmummmems st

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 3169 de fecha 22 de octubre de 2025 considera: *(..)JQue /a solicitud de registro
de la marca GEELY EX5 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 Denominacion 2022-2216793 EX5 Clase 12 Registro Titular 559003 BEIJING
AUTOMOBILE GROUP CO, LTD. [CN] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre
los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
T o= e Lo ) R e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...) En el plano visual, la estructura
y configuracion general de las denominaciones “GEELY EX5" y “EX5" presentan divergencias notorias. Si
bien ambas marcas inician con la secuencia “EX5", las letras iniciales “GEELY" en la marca solicitada por mi
representado y “EXS" en la marca registrada generan una terminacion visual claramente distinta. Esta
variacién en la morfologia final altera la percepcion general de ambas palabras ante los ojos del
consumidor, El fonema inicial “GEE" en GEELY EX5 genera un reconocimiento inmediato y un patron
sonoro mds completo, mientras que EXS5 inicia directamente con “EX", resultando en una percepcion mas
reducida y genérica. Esta variacién fonética afecta directamente la percepcion del consumidor: el ritmo, la
entonacion y la sonoridad al pronunciar cada marca son claramente diferentes, lo que permite que los
consumidores puedan distinguirlas con facilidad .../.. Cobertura de productos espedﬁca Asimismo, es
importante resaltar un factor relevante al momento del cotejo marcario, cual es la apreciacion del rubro de
productos en los que cada compariia comercializa sus bienes ../.. Como puede observarse.-a =ambas
marcas se encuentran en la clase 12, los productos protegidos son diferentes Y Esper.*}ﬁc lo cual eh ina
cualquier riesgo de confusion para el consumidor (...)" -===-==-=r==ssreremrnnnnes oo e e e s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3169 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GEELY
EX5", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 721502024, SOLICITADA POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO,,

---------------------------

LTD.

Art. 12

Art, 28

Art. 382

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

REVOCAR la Resolucién N° 3169 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada por la Direccion
dﬂ T i o T L

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “GEELY
EX5" clase 12, Acta N® 72150/2024, solicitada a nombre de ZHEJIANG GEELY HOLDING
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3169 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GEELY
EX5", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 72150/2024, SOLICITADA POR ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO.,
[Ty S ——

signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las sifabas 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
POSHETIOr ALE QAN i oo s s e i b et e L e s et e S it im s

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP
CO., LTD., ya posee marcas registradas con la denominacién “GEELY" en la clase 12. De la bisqueda
realizada en la base de datos del sistema informatico institucional, se verifican los siguientes registros de
marca a nombre del solicitante: GEELY, Registro N® 448436; GEELY, Registro N* 468469, GEELY ES, Registro
N® 626316, GEELY, Registro N° 612445; GEELY EX2, Registro N* 623311; GEELY EX3, Registro N 623312; GO
GEELY - GO, Registro N® 622755, GEELY E2, Registro N° 636720; GEELY, Registro N® 634311. Extremo que nos
permite colegir que la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretension de la proteccion de otra
version de una marca que ya le Pertene e, —------semms o

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “GEELY EX5",
constituye a su vez parte de la razon social de la firma solicitante, ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CQO.,
LTD.; es decir, que la marca solicitada se identifica con el nombre de la firma propietaria. A ese respecto, se
sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citada, la cual se adquiere desde su primer uso publico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de
registro de marca en el mismo nombre de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte de la

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “GEELY EX5" pretende el registro para la clase 12, para los siguientes productos: “Vehiculos
eléctricos; vehiculos de locomocién terrestre; aérea, acuatica o ferroviaria; cajas de cambios para vehiculos
terrestres; mecanismos de produccién para vehiculos terrestres; coches eléctricos; coches; chasis de
automéviles; tablas de dos ruedas auto equilibradas; cubiertas de neumaticos para vehiculos; frenos de
vehiculos”; la marca “EX5" se encuentra registrada en la ¢lase 12, para los servicios: “Material rodante para
ferrocarriles; Locomotoras; Tractores; Vehiculos eléctricos; Automdviles; Motores para vehiculos
terrestres; Mecanismaos de propulsién para vehiculos terrestres; Chasis de vehfculos; Cajas de cambios para
vehiculos terrestres; CiclomOotores”™ —==========ssammrmmmn oo e e e s e e

Que, las marcas enfrentadas amparan productos especificos de la clase 12, no obstante, esta Direccion
General considera que las diferencias sefialadas en la presente resolucion, permitiran a las marcas coexistir
pacificarents &n &l Mercado, «— s ssmrm e e st 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 considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentre-de.la
prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resoluciénrecarrida.—=

LT
Imedc

* Direccion Nacional de Prophedad Intelectual (DINAPT), Divectrices para of examen de marcas oo Paraguay, pp. 147 v 266 | DIq:luulHr en!
hitps araew denapl goy, py E“Ll.ll. '5.,3 Bl j,!'*l.-\l,)l.i indusnial/moreas/directnces



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD (_:}GUBIERND pii | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
L X i —-—
Resolucién N*® [l} 9 /

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1030 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026 Y N° 2229 DE
FECHA 13 DE JULIO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA PICCOLINA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N°
23896/2025, SOLICITADA POR VICTOR NICOLAS AGUILAR VERA, —----=--=--------

que la marca citada como antecedente protege PRODUCTOS alimenticios comprendidos en las Clases 29 y
O], —amsiomamiisin s i Sk i 5 i A s

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

Que, en primer término, el analisis marcario debe ser realizado en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, 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. —------

Que, en el caso que nos ocupa, si bien la marca solicitada y la marca antecedente comparten
elementos en comun ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda vez que el
signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria, --------------

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 ideolégico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. A continuacion se puede percibir la diferencia existente entre las mismas: -------<=----

PICCOLINA Y ETIQUETA (solicitada), y
PICCOLINI (base de rechazo)

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

En ese contexto, analizando el campo ortografico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que
la denominacién cuyo registro se solicita “PICCOLINA Y ETIQUETA" (clase 43) introduce una varnacién en
la vocal de la silaba final (A/l) en relacion a la marca antecedente *PICCOLINI" (clases 29 y 30). Dichas
particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el analisis
comparativo. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no resulta suficiente para generar
CONFUSION, —— = rmres smmsss s se s e nen s s s ses e ems e ne se o st s ar e se seresa e a e s se mmmn st ee saen 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 distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada se extiende al uso en
conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados
de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos
pueden formar parte de otra marca, aiin en la misma clase, toda vez que la marca posterior posea elementos
que la diferencien de la marca anterior. =s===sssessrsssernssmnsrsenreannsans e s res s s sesn st s s s s s s e en s s s

Que, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declaraf confundibie
solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en comun, Sieade fjue como se sabe
el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertbs criterips i




DIRECCION NACIOMAL DE

4% PROPIEDAD 44 GOBIERNO pe. | PARAGUAIL
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

Resolucion N'M 9 7

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1030 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026 Y N° 2229 DE
FECHA 13 DE JULIO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PICCOLINA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N°
23896/2025, SOLICITADA POR VICTOR NICOLAS AGUILAR VERA, —-=ssmmsmsmsemmmmnssmmmmmcammesmmmoemmme o enas

Asuncin, 7 7 AGD 2078

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por VICTOR NICOLAS
AGUILAR VERA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra de la
Resolucion N° 1030 de fecha 09 de abril de 2026, dictada por la Direccién de Marcas, y; —-------------=-z===---

RESULTA:

Que, en fecha 21 de mayo de 2026 se presenta VICTOR NICOLAS AGUILAR VERA por derecho propio
y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de reconsideracion y apelacion en
subsidio en contra de la Resolucion N° 1030 de fecha 09 de abril de 2026 dictada por la Direccion de

Que, por Resolucion N° 2229 de fecha 13 de julio de 2026 la Direccion de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N° 1030 de fecha 09 de abril de 2026, — ===~ --= e mree e

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025 se presentan VICTOR NICOLAS AGUILAR VERA por derecho
propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interponen Recurso de Apelacion en contra
de la Resolucion N° 2229 de fecha 13 de julio de 2026 dictada por la Direccién de Marcas.

Que, en fecha 13 de julio de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
g e g L L R T

Que, en fecha 31 de julio de 2026 se presenta VICTOR NICOLAS AGUILAR VERA por derecho propio y

bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Direccion General tiene por
jop B P y exp g po
presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2026, —------------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )Que la solicitud de registro de la marca
PICCOLINA ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominacion Clase Registro Titular 2016-1600378 2023-2347051 PICCOLINI PICCOLINI 30 29
432389 585892 Barilla G. E R. Fratelli - Societa Per Azioni [IT] Barilla G. E R. E LIi Societa Per Azioni [IT]
Comentario: Que las denominaciones son casi 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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(... )" —+===+-==seseememniaaaees

Que, entre otros argumentos, se agravian las recurrentes y manifiestan: (... JEn el presente caso, aun
cuando ambos signos comparten el prefijo *PICCOLI-", presentan diferencias relevantes en su terminacién
("NA" y “NI") que generan una percepcion fonética y conceptual distinta ../.. la marca solicitada
"PICCOLINA™ no consiste unicamente en una expresion denominativa, sino que se presgn

A\ Ahig, T e Cristaldo
1.'-.:. e ';-"'-':_"‘ f
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1030 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026 Y N°® 2229 DE
FECHA 13 DE JULIO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PICCOLINA Y ETIQUETA®, CLASE 43, EXPEDIENTE N°
23896/2025, SOLICITADA POR VICTOR NICOLAS AGUILAR VERA. —-------------

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

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 1030 de fecha 09 de abril de 2026 y N° 2229 de fecha
13 de julio de 2026 dictadas por la Direccion de Marcas. -=»======ressssmrmessmmssnmeennaes

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PICCOLINA Y ETIQUETA", clase 43, Expediente. N® 23896/2025, solicitada a nombre
de VICTOR NICOLAS AGUILAR VERA

Myreciosa Deneral gniecie
Frocinya Gencre, ot
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1030 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026 Y N° 2229 DE
FECHA 13 DE JULIO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *PICCOLINA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N°
23896/2025, SOLICITADA POR VICTOR NICOLAS AGUILAR VERA. —---+snssmssosaasmmmssmmassnnmamensa s anccnanas

para realizar un correcto anilisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolucion del
presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuacién “...En principio, es el conjunto el que debe ser
objeto del anilisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)."-=-=======--essesmeeeaeeeeaecenes

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 anélisis del nimero v la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderi que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion 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 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 (.., ) e s e

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que: “Para
apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la impresion general v los principales elementos del signo®. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones existen ciertos elementos en comun, difieren en la composicion de los
demas elementos, por ello no necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues,
en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente que aleja toda posibilidad de
que exista una confusion entre dichas Marcas, —---=-r=s=ermre el

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas en pugna, la presente solicitud pretende el registro para
la clase 43, para los servicios: “Servicios comprendidos en la clase cuarenta y tres (43), tales como; servicios
de bares de comida rapida, servicio de catering, servicio de banquetes, servicio de bebidas y comidas
preparadas, servicios de restaurantes de comida para llevar”, la marca antecedente se encuentra registrada
en la clase 30, para los productos: “Café, té, cacao, aziicar, arroz, tapioca, sagt, sucedineos del café, harinas
y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, preparaciones hechas
de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para
esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas(condimentos), especias, hielo”, y la clase 29, para los productos:
“Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas vy cocidas, jaleas,
mermeladas, compotas, huevos, leche y productos licteos, aceites y grasas comestibles”, —-----+-----ceeceeee

Que, si bien las marcas enfrentadas amparan productos y servicios relacionados, la diferencia
proporcionada por el elemento figurativo de la solicitada, sumado a sus terminaciones ortograficas genera
distincién grafica y fonética. Esto se verifica al pronunciarlas una a continuacion/de’l 3T
auditiva que generan ambas es disimil: PICCOLINA - PICCOLINL —---===csessssus s

.
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' Derechao de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perror AN0: 2003
! Direccitn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para of examen de marcas en Paragueay. pp. 147 y 266 . Disponible en:

hithpes . wewy dinapn o pydporta v Y prognedad-mdustial ntargas dirgetriges

"BREUER M. Pedro C. Tratsdo de marcas de fibrica v de comercio. Editorial Robins: Buenos Airce. | 946,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2020-538 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “SALES DE AMINA POCO VOLATILES DE PESTICIDAS ANIONICOS”,
EXPEDIENTE N® 40851/2010, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF SE ----
alcance de la formula Bl, con un pesticida aniénico que contiene uno o mds grupos carboxilicos. Se

divulgan especificamente 24-D y dicamba. Respecto a la actividad inventiva, el documento DI es
considerado el estado de la técnica mas cercano a la presente solicitud, dado que se relaciona con el
mismo objetivo de reducir Ia volatibilidad de sales pesticidas, que tienen una alta solubilidad en agua.
Pues bien, las sales de poliamina del herbicida 2.4-D de acuerdo con el documento D2 fueron
basicamente insolubles en agua (hasta 0.07%) como se demuestra en la Tabla incluida en la columna
8, lineas 6-17. Las sales de poliamina del herbicida 2,4-D de acuerdo con el documento D3 fueron
solubles en aceite, y solamente emulsionables en agua (ver pagina 2, lineas 24-27; pigina 3, lineas
17-20). A modo de comparacion, las sales 2,4-D de acuerdo con la invencién fueron solubles en agua al
menos 250g/l (ver pagina 77, lineas 7 y 8, de la presente solicitud, que corresponde a la pigina 67,
lineas 9-11, de la solicitud PCT). La presente invenciéon difiere del documento DI con respecto a la
estructura quimica de la poliamina (Bl). La estructura quimica diferente da como resultado el efecto
técnico de volatibilidad reducida en comparacion con DI. Con fines comparativos se selecciono
Jeffamine D-230 de acuerdo con Ia reivindicacion 1 (formula II) y los ejemplos IVa y IVe de DI, porgue
esta estructura quimica tiene la mayor solicitud con la estructura de poliaminas (B4) con k=3 de la
presente invencion (por ejemplo, divulgadas en la pagina 10, linea 3 (que corresponde a la pagina 8,
linea 39, del documento PCT); y en la tabla 3, Entrada 9). La volatibilidad de las respectivas sales de
dicamba se analizé mediante TGA (andlisis termo gravimétrico) tal como se describe en el Ejemplo 2
de la presente solicitud. Como se resume en la Tabla A, la volatibilidad de la sal de poliamina de
acuerdo con la presente invencién se redujo en comparacion con DI. Por lo tanto, el problema
técnico que subyace en fa presente invencion fue identificar una manera de reducir la volatibilidad de
sales pesticidas. Ni el documento DI, ni el documento D2, ni el documento D3, divulgan la estructura
quimica de la sal de poliamina de acuerdo con la presente invencion . (...)"—-----=-==-==s==semmmmsseaaces

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacianal o extranjera. La solicitud de patente de invencién serd presentada a la Direccién de la
Propiedad Industrial, que le asignard nimero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripcion;
¢) una o mis reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el ntimero y la oficina de presentacién de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de la Propiedad Industrial. * -«=«--««-ssessessrmnasmemsomessimeeasnnimnsctnncooennssaseansenssnncssasanss

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 40851/2010 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
07 de septiembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 10 (diez)
reivindicaciones, presentado en el expediente N2 2023870 de fecha 03 de junio del 2020 como
contestacion a la vista de Fondo N2 | DP-ATP N° 98/2020 de fecha 12 de diciembre del 2020, notificada
al solicitante el 06 de febrero del 2020 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
pnnmpa]mente porque | las remndlcacmnes carecen de claridad y nivel inventivo c] El solicitante, en

, gl Claugiy p ameia Crgp wldi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2020-538 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE *“SALES DE AMINA POCO VOLATILES DE PESTICIDAS ANIONICOS",
EXPEDIENTE N° 40851/2010, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF SE ----

Asuncion, 2 H .EI.GE ?rIEﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de las firmas BASF SE,
contra la Resolucion DP-RESOL N°® 2020-538 de fecha 12 de octubre del 2020, dictada por la Direccion
L e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre del 2020 se presenta el representante convencional de la firma
BASF SE, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion DP-RESOL N* 2020-538 de fecha 13
de octubre del 2020, dictada por la Direccion de Patentes.-----=---s=ssresrmerrmmmm e e eees

Que, en fecha 16 de diciembre del 2020 fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPETIOL, == === smmrm s e

Que, en fecha 02 de diciembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 03 de diciembre
del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer,
remitio el expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un
Dictamen técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de
L

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: *(...) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de Patentes
DP-ATP N° 233/2020 entre otras cosas dice: “ Dado que el solicitante no salvo las objeciones senialadas
en la Vista de Fondo N® | DP-ATP N*® 98/2019 de fecha 112/12/2019 y realizado el examen de fondo en
base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico
del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3°, 87 15°
¥ 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el
RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Direccion. (...)" -===========smsesssmmeesameenans

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) En primer lugar el
solicitante considera de suma relevancia destacar el hecho que los argumentos en relacion con los
documentos DI a D5 citados por el examinador para afectar la actividad inventiva de la presente
solicitud, fueron presentados ante las principales oficinas de Patentes (que incluyen las Oficinas
Latinoamericanas de Argentina, Colombia y México) y, como resultado, se concedieron patentes con
un alcance de reivindicaciones mucho mas amplio que el propuesto para la presente solicitud.
lgualmente serialamos que la novedad del objeto reivindicado fue reconocida durante el Examen
Internacional correspondiente. En particular se sefialé que los documentos DI (EP0375624), D2
(US3852340) y D3 (GBI078804) divulgan poliaminas que forman sales de baja volatibilidad con
pesticidas aniénicos , en donde todos los grupos anidnicos son carboxilados (por ejemplo, 2,4-D y
dicamba). Sin embargo, las poliaminas tienen una estructura diferente de la divulgada en la
reivindicacién 1 (Ver documento DI: ejemplos IV a-d; documento D2: col.l, lineas 29-53; Tabla I
documento D3: Pigina 1, lineas 36-45). El documento D4 (US2004/0097372) divulga pn.’mmmas que
caen dentro de la formula Bl como tensoactivos (parrafos [0068]- [0069] (0084 J
documento D5 (WO09104661) divulga sales de aminopropil morfolina, que-po~eaen dgntro del

Paimela Cristuldn
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2020-538 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “SALES DE AMINA POCO VOLATILES DE PESTICIDAS ANIONICOS",
EXPEDIENTE N® 40851/2010, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF SE ----

Art. 12 REVOCAR la Resolucion DP-RESOL N* 2020-538 de fecha 13 de octubre del
2020, dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 1040851 DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF SE
BAJO LA DENOMINACION “SALES DE AMINA POCO VOLATILES DE
PESTICIDAS ANIONICOS” ------r-=ns=ssssssasssmnsmmsmnenntane s s s s s tns senna e

Art.2 @ ORDENAR la prosecucion de tramites en la solicitud de patente “SALES DE
AMINA POCO VOLATILES DE PESTICIDAS ANIONICOS", N¢ 40851/2010 de
fecha 30 de septiembre del 2010.----+---==----- sreerEmsresaseeesssssssssssessseesae

Art32 ADECUAR el resumen de la solicitud, ajustindose al dltimo pliego
reivindicatorio presentado por el solicitante debiendo quedar: “La presente
invencion se refiere a una sal, que comprende un pesticida aniénico dicamba

y una poliamina cationica de férmula B1.2. tal como se describe en la
descripcién. La invencién se refiere adicionalmente a una composicion

Art.32

g Linodim
[Mrectora G
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2020-538 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “SALES DE AMINA POCO VOLATILES DE PESTICIDAS ﬁ.NIf}NICDS',
EXPEDIENTE N° 40851/2010, DE FECHA 30 DE SEPTIEMERE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF SE ----
base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N°

1.7 1 R e e

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacién de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 07 de agosto del 2026, determina que las
reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y que las objeciones hechas en
dictamenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la Ley 1630/2000 de *Patentes de Invenciones™ en sus Art. 3%, 8%, 15° y 17%, --veecemmenannannns

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: *(...) Considerando conjuntamente los documentos DI a D5, puede concluirse que el
estado de la técnica demuestra que, con anterioridad a la fecha de prioridad, era ampliamente
conocido preparar sales de herbicidas aniénicos mediante distintas aminas y poliaminas con el fin de
madificar propiedades fisicoquimicas de los pesticidas. Asimismo, DI constituye claramente el estaclo
de la técnica mds cercano, puesto que divulga especificamente sales de dicamba con poliaminas
destinadas a reducir la volatilidad, persiguiendo el mismo objetivo técnico que la presente solicitud,
No obstante, ninguno de los documentos analizados divulga especificamente la utilizacion de
poliamina de férmula Bl.2 como cation para formar la sal de dicamba, ni contiene una ensefanza
expresa que conduzca al experto en la materia a seleccionar dicha poliamina entre las numerosas
alternativas conocidas con una expectativa razonable de obtener una reduccion adicional de la
volatilidad. La diferencia entre la invencion reivindicada y el estado de la técnica reside, por tanto, en
la naturaleza especifica de la poliamina empleada. En consecuencia, aunque el experto en fa matenia
conocia que la naturaleza de la amina utilizada para formar la sal podia influir en determinadas
propiedades del herbicida, ninguno de los documentos citados proporciona una ensefianza que
permitiera prever que la seleccion especifica de la poliamina reivindicada conduciria
simultineamente a la obtencién de una sal altamente soluble en agua y con una reduccion de la
volatilidad superior a fa conseguida mediante las polieteraminas descritas en DI. Tampoco existe en el
estado de la técnica una sugerencia que conduzca de manera evidente a sustituir las polieteraminas
de DI por la poliamina reivindicada con una expectativa razonable de obtener dicha mejora.

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversion otorgandoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en tltima instancia, redunda en un
claro beneficio a la economia nacional’.-—------=-==-smm e

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, REVOCAR la Resoluciéon DP-RESOL

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA
RESUELVE

‘Rapela, Miguel A., Innovacién y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biot
Buenos Aires, Argentina 2006. p. 74,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-1086 DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE “SISTEMA Y METODO DE LOGISTICA DE CARGA
MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD®, EXPEDIENTE N°
1542937, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LF MULTIMODALIDADE EM
OPERACOES DE LOGISTICA LTDA, ---=--rssrerrssssmmmrmmmmsansmmesssmrnsaseemmneeenmmmes

ello, el dictamen indica que el estado de la técnica describe varios sistemas y métodos logisticos que
permiten el segwimiento de la carga, utilizando basicamente etiquetas RFID y un programa
informatico para la gestion, proporcionando el monitoreo de la carga e identificacion de fallas. Que
estamos de acuerdo cen la afirmacion de que el estado de la técnica describe varios métodos
aplicados en los sistemas logisticos. Por si solo, esta afirmacion demuestra este segmento de mercado
aun enfrenta problemas técnicos que deben ser resueltos a través de herramientas informaticas y
nuevas funcionalidades. Efectivamente DI y D2 y cualquier otra patente que trate de un sistema y
método para el segmento logistico, describird un conjunto de pasos sistematizados (especificos de un
método) y trazables (ya que se adapta a herramientas computacionales del estado de la técnica) que
se integran con el sistema principal del operador logfstico. Que sin embargo, ninguno de los
antecedentes revela, de forma clara y precisa, qué tan efectivas son las parametrizaciones de carga,
asociacion de especificaciones de cargas y nacionalizacion. Estas gestiones son realizadas por
terceros, no integrados en la plataforma del operador logistico (...)" =======tss=mrsmssmmarsammraamnneansnasnnas

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. I3 de la Ley N* 1630/2000, reza: “Artfculo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencién serd presentada a la Direccién de la
Propiedad Industrial, que le asignard nimero, fecha y hora de presentacion, e incluiri lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripcion;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencién reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccién de la Propiedad Industrial, " -==-=-==se et

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 42937/2015 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 21
de diciembre del 2022, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de quince (15)
reivindicaciones presentado en el expediente N? 2246022 de fecha 07 de junio del 2022 como
contestacion a la vista de Fondo N® 1 DP-ATP N° 78/2022 de fecha 23 de marzo del 2022, notificada al
solicitante el 12 de abril del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en su escrito de
expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con quince (15)
O N I o e S i e S A A AR s

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 06 de julio del 2026, determina que aunque las
nuevas rew:lnd.lcacmnes presentadas fuerﬂn expresadas de manera mas clara
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION pFRESDL N® 2022-1086 DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE “SISTEMA Y METODO DE LOGISTICA DE CARGA
MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", EXPEDIENTE N°
1542937, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LF MULTIMODALIDADE EM
OPERAGOES DE LOGISTICA LTDA.---=-+====s=msssmmsm s s e

Asuncion, 23 Jﬁﬁﬂ 2026

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de la firma LF
MULTIMODALIDADE EM OPERACOES DE LOGISTICA LTDA, contra la Resolucién DP-RESOL N@
2022-1086 de fecha 30 de diciembre del 2022, dictada por la Direccion de Patentes, y; =«---cssssseecacaens

RESULTA:

Que, en fecha 17 de febrero del 2023 se presenta la representante convencional de la firma LF
MULTIMODALIDADE EM OPERACOES DE LOGISTICA LTDA. a interponer recurso de apelacion
contra la Resolucién DP-RESOL N2 2022-1086 de fecha 30 de diciembre del 2022, dictada por la
DIrECCION i P alErIES, == v e w0 B 0 0 0 8 0 R R

Que, en fecha 08 de marzo del 2023, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al superior, =«----===sessmmemrmmmm e

Que, en fecha 20 de junio del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 07 de marzo del 2024
se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitid el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios, ---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (...) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-DEF N° 41i/2022 entre otras cosas dice: “Dado que el soficitante, no salvé todas las
objeciones senaladas en la vista de Fondo N*® | DP-DEF N° 78/2022 de fecha 23/03/2022, realizado el
examen de fondo en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones modificadas
presentadas, se dictamina que la solicitud 42937/15 desde el punto de vista del examinador, NO
CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3° y 8° de la Ley 1630/00 “De
Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud;
salvo mejor parecer de la DInecciBn... ) - e e s s e s e e s e s e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(.) Que, en esta
constestacion, ademds de la manifestacién técnica, se envié un nuevo conjunto de cuadro
reivindicatorio con 15 nuevas reivindicaciones, sustentados integramente en el informe descriptivo
revelado inicialmente. Que, en esta contestacion mi mandante ha presentado, en forma de cuadro
comparativo (Cuadro 1), las funcionalidades reveladas en la solicitud de patente de invencién en
cuestion y en los antecedentes, dejando evidente que el conjunto de pasos del método descrito y
reivindicado no esti descrito ni sugerido en el estado de la técnica. El problema técnico resuelto en
esta solicitud es asociar, en un método integrado, automatizado y trazable, los pasos intermedios de
parametrizacion de carga, asociacion de especificaciones de carga del expedidor y consolidacion o
compatibilidad de carga, fraccionamiento y nacionalizacion de carga, pasos que son tratados en
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-1086 DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE “SISTEMA Y METODO DE LOGISTICA DE CARGA
MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", EXPEDIENTE N°
1542937, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LF MULTIMODALIDADE EM
OPERACOES DE LOGISTICA LTDA. -

Art2® ORDENAR el archivo de la solicitud de patente *SISTEMA Y METODO DE

LOGISTICA DE CARGA MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD
Y/O MULTIMODALIDAD", N2 42937/2015 de fecha 07 de septiembre del 2015 ---

Art.32 NOTIFIQUESE por cédula.------------ S g o

& DheccinNadons b Fogead e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-108 DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE “SISTEMA Y METODO DE LOGISTICA DE CARGA
MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", EXPEDIENTE N°
1542937, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LF MULTIMODALIDADE EM
OPERACDOES DE LOGISTICA LTDIA.==rsss=ssesasnewssusmmsemsmmsictmassasemenasraass atansnassans sesansnssesannnsenann

Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de “Patentes de Invenciones™ en sus Art, 37§ B e e s

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: () En consecuencia, atin asumiendo la existencia de diferencias respecto de los
documentos DI y D2, las mismas corresponden principalmente a funcionalidades adicionales de
gestion y coordinacion logistica implementadas mediante una plataforma informdtica convencional,
las cuales habrian resultado evidentes para una persona capacitada en la materia técnica a partir de
las ensenanzas del estado de la técnica. En efecto, frente al problema técnico planteado por el propio
solicitante, consistente en integrar y coordinar operaciones logisticas desarrolladas por miiltiples
actores mediante una plataforma informatizada, una persona capacitada en la materia técnica habria
encontrado en las ensenanzas de D1 y D2 elementos suficientes para llegar de manera evidente a la
solucién reivindicada. Por ello, los argumentos expuestos por el solicitante no resultan suficientes
para desvirtuar las conclusiones alcanzadas en el examen de fondo respecto a la falta de actividad
inventiva de las reivindicaciones analizadas. Por lo tanto, las reivindicaciones 1-15 no cumplen con los
requisitos de patentabilidad establecidos en los Arts. 3° y 8° de la Ley 1630/00, por carecer de
actividad inventiva. Asimismo, se observa que las reivindicaciones se encuentran dirigidas a la
implementacian, mediante una plataforma informatizada, de un método para la organizacion y
gestion de operaciones logisticas entre los distintos participantes de la cadena de suministro. En tal
sentido, el sistema informatico constituye el medio a través del cual se ejecutan las reglas de
organizacion y gestion definidas por el método reivindicado. En consecuencia, el objeto reivindicado
consiste esencialmente en un método de orgamizacion y gestion implementado mediante
herramientas informaticas convencionales, encontrindose comprendido dentro de las exclusiones
previstas en el Art. 4 de la Ley N* 1630/00, que establece que no se consideraran invenciones, entre
otros, "los esquemas, planes, principios o0 métodos econémicos, de negocios..” (Inciso c) asi como “los
programas de computacion aisladamente considerados™ (inciso d) (...)"-==«-====rrerssrmmmsmemssmemnnnannes

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N*® 2022-1086 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencion 1542937 de fecha 07 de septiembre del 2015« smmmmmm e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N° 2022-1086 de fecha 30 de diciembre
del 2022 dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 1542937 DE FECHA 07 DE
SEPTIEMBERE DEL 2015, SOLICITADA POR LA FIRMA LF MULTIMODALIDADE
EM OPERACOES DE LOGISTICA LTDA. “SISTEMA Y FODO-DE LOGISTICA
DE CARGA MODULARES AFLICANDO LA INTER F

Frrtha Pamela Costaldo
etra General Intering
Ieescivn Geéneral de Propiedad Indussr}

Dieeeeion Nacienal de Peapledad [eieles
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2021-85 DE FECHA 22 DE FEBRERO
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PROTEINAS ENCAPSULANTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y
SUS USOS", EXPEDIENTE N° 1046003, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR
AGRESEARCH LIMITED, -=-=-+-x=x- SE——

entrecruzamiento de oleosinas mediante cisteinas en las regiones hidrofilicas, el sorprendente
aumento de la produccion de aceite celular en células que expresan las oleosinas de cisteina. El
solicitante discrepa respetuosamente y seniala que las oleosinas naturales no contienen cisteinas en
sus dominios hidrofilicos, o al menos no contienen una en cada uno de ellos. Ademis, las presentes
reivindicaciones especifican que las cistefnas se introducen artificialmente. Por lo tanto las oleosinas
maodificadas de las presentes reivindicaciones pueden distinguirse ficilmente de las oleosinas
naturales. En segundo lugar, en cuanto al documento D2, el solicitante sefiala que D2 se refiere al uso
de cuerpos oleosos como matrices de afinidad para la purificacion de moléculas biologicas. Esto
incluye la unién de moléculas de afinidad (p. ej, ligandos) a los extremos de las oleosinas.
Nuevamente, esto no describe las siguientes caracteristicas de la presente invencion: adicién artificial
de cisteinas a las regiones hidrofilas, entrecruzamiento de oleosinas a través de cisteinas en las
regiones hidréfilas, el sorprendente aumento de la produccion de aceite celular en células que
expresan las oleosinas de cisteina. En tercer lugar, respecto al documento D3, el solicitante senala
que, si bien esto revela enlaces lineales de oleosinas (en polioleosinas) no revela las siguientes
caracteristicas de la presente invencion: la adicion artificial de cisteinas a las regiones hidrofilas de fas
oleosinas, el entrecruzamiento de oleosinas a través de cisteinas en las regiones hidréfilas (lo que
permite matrices de enlaces entre oleosinas mucho mas complejas en la superficie de los cuerpos
oleosos que los enlaces lineales en las polioleosinas), lo sorprendentes aumentos en la produccidn de
aceite celular en las células que expresan las oleosinas de cisteina, incluso en comparacién con las
células gue expresan polioleosings.(..)” ==-=s=-ssssssssessstamretmnninnn e rnn e pasn s s s e e

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De [a
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencién serd presentada a fa Direccion de [a
Propiedad Industrial, que le asignari nimero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacién atribuida a la invencion y su descripcion;
¢) una o mas reivindicaciones; d} los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de Ia Propiedad Industrial,” -==«~r=-=+smmmsreremst e e e

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 46003/2010 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
19 de enero del 2021, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de sesenta y un
(61) reivindicaciones presentado en el expediente N® 2065249 de fecha 15 de octubre del 2020 como
contestacion a la vista de Fondo N2 | DP-ATP N® 122/2020 de fecha 27 de mayo del 2020, notificada al
solicitante el 22 de julio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; ¢) El solieits en su escrito de
expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindredtorio,/con cincuenta y seis
(56) reivindiCaCIONEs. - s s q e

a4 I ||..f'|'. I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2021-85 DE FECHA 22 DE FEBRERO
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "PROTEINAS ENCAPSULANTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y
SUS USOS", EXPEDIENTE N° 1046003., DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR
AGRESEARCH LIMITED. -+--=s=++==ssssssss e i A e i

Asuncion, 2 J!H:U ?q?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de la firma
AGRESEARCH LIMITED, contra la Resolucion DP-RESOL N2 2021-85 de fecha 22 de febrero del 2021,
dictada por la Direccion de Patentes, §; —-—--s=-sesmmmsmmriiani e adnssnnress s ean e st sams e ssea s ess

RESULTA:

Que, en fecha 16 de abril del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
AGRESEARCH LIMITED, a interponer recurso de apelacién contra la Resolucion DP-RESOL N¢
2021-85 de fecha 22 de febrero del 2021, dictada por la Direccion de Patentes.--«---«=s=sesssreemsrmmmsannnns

Que, en fecha 09 de junio del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPERIOr, —--ss e e e

Que, en fecha 09 de octubre del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 03 de diciembre del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (...) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-ATP N° 15/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de
Mesa de Entrada N° 2065249 de fecha 15/10/2020 no ha salvado las objeciones senaladas en la vista de
Fondo N° 1 DP-ATP N® 122/2020 de fecha 27/05/2020, en base a los antecedentes encontrados y las
reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud 46003/2010, desde el punto de vista
técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los articulos 3°, 5% 8° 16° y 17° de la Ley
1630/00 “De Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
presente solicitud; salvo mejor parecer de la DirecciGn®(..) .============s=sssssmesmmransrem e e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(...} El solicitante sostiene que
las reivindicaciones 40-46, en dependencia de la reivindicacion 37, se refieren a un método para
producir un cuerpo oleoso en el que se combina una oleosina artificial modificada con triacilglicerol
y fosfolipidos para producir dicho cuerpo oleoso. Entonces, incluso si la combinacién se realiza con
una célula, el método no da lugar a la produccién de una célula ni de una planta. Por lo tanto, estas
reivindicaciones no abarcan: ninguna produccion de células o plantas, ningtin procedimiento
esencialmente bioldgico para la produccién de plantas, ninguna célula de plantas. Por otra parte, con
respecto a la reivindicacién 54, sostenemos que el tinico paso del método consiste en transformar una
planta con el polinucleétido artificial que codifica la oleosina modificada artificial. Por lo tanto, se
trata de una transformacion artificial, con un polinucledtido artificial que codifica una proteina
artificial. En consecuencia, el método no abarca un método esencialmente biolégico para producir
una planta. Seguidamente, se han modificado las reivindicaciones 60 y 61 como sigue: “donde la
célula huésped no forma parte de una planta o un animal”. Anteriormente, se_indi e el
documento DI se refiere a la modificacion de las regiones hidrofébicas de las oleasfnas y no deschibe
las caracteristicas de la presente invencién: adicion de cisteinas de las regmes Hdrofiljcas,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2021-85 DE FECHA 22 DE FEBRERO
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PROTEINAS ENCAPSULANTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y
SUS USOS", EXPEDIENTE N° 1046003, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR
AGRESEARCH LIMITED, -----s=sssssszscassassansssnssanssmsnensasnsanna- MR

AGRESEARCH LIMITED. “PROTEINAS ENCAPSULANTES DE LIPIDOS
NEUTROS MODIFICADOS Y SUS USOS ",--r=-ssesasssesmssssamsmsaneamannesmanrennece

Art2 2 ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “PROTEINAS
ENCAPSULANTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y SUS USOS ", N¢
46003/2010 de fecha 29 de octubre del 2010 —=zzzz---mm-smmmemmmrem e

Art32 NOTIFIQUESE por cédula.

v Claudin Pam
Directnta Genete| nietind
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2021-85 DE FECHA 22 DE FEBRERO
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PROTEINAS ENCAPSULANTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y
SUS USOS", EXPEDIENTE N° 1046003, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA POR
AGRESEARCH LIMITED.------ . TR —

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 05 de agosto del 2026, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictimenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aiin carece de claridad y

Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requmltns de patentabilidad exigidos por la Le].r
1630/2000 de *Patentes de Invenciones” en sus Art. 3%, 8% y 15° ==rersrmmrmsmmrmsmsmsmmess e mmn e ee

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacién, entre
otras cosas dice: *(..) Cabe mencionar que ninguno de los documentos DI, D2 o D3 describe
expresamente dicha modificacion. Asimismo, ninguno propone utilizar enlaces disulfuro entre
oleosinas como estrategia para modificar las propiedades fisicas de los cuerpos oleosos. En este
sentido, la solucién concreta reivindicada no aparece directamente anticipada por el estado de la
técnica. Sin embargo, debe considerarse que la introduccion dirigida de residuos de cisteina
constituye una estrategia ampliamente conocida en ingenieria de proteinas para favorecer la
formacion de enlaces disulfuro y estabilizar estructuras proteicas. Un especialista familiarizado con fa
maodificacion racional de proteinas conoce que la incorporacion de cisteinas en regiones expuestas al
medio puede utilizarse para inducir asociaciones intermoleculares o aumentar la estabilidad
conformacional de proteinas recombinantes.  Ademds, la solicitud presenta un alcance
extremadamente amplio. La proteccion no se limita a una secuencia especifica de oleosina ni a una
localizacion determinada de las cistefnas introducidas, sino que comprende pricticamente cualquier
oleosina que conserve la estructura general de la proteina y contenga al menos una cisteina
incorporada artificialmente en cualquiera de sus dominios hidrofilicos. La memoria describe el efecto
obtenido para determinadas realizaciones, pero las reivindicaciones abarcan un niimere muy elevado
de variantes estructurales sin demostrar que todas ellas produzcan el mismo resultado técnico. En
consecuencia, aun cuando la estrategia especifica de incorporar cisteinas no resulte evidente a partir
de DI, D2 y D3, la generalidad de las reivindicaciones impide reconocer actividad inventiva para la
totalidad de la materia reclamada. Las reivindicaciones no describen de manera precisa las
secuencias modificadas ni el nimero y localizacion de las cisteinas introducidas o de las condiciones
bajo las cuales se obtiene el efecto técnico que permitiria vincular de manera mds clara la solucién
propuesta con el resultado alcanzado. (..} ==-==========smmrmeresrrmren e e —————

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N° 2021-85 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencion 1046003 de fecha 29 de octubre de] 2010----—------csemmmimc e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién DP-RESOL N* 2021-85 de fecha 22 DE FEBRERO
DEL 2021 dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N*-T104
FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA ¥

i Pamela Crisgaldy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N°® 2021-36 DE FECHA 02 DE FEBRERO
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “EVENTO DAS-40278-9 DE ADD-1, LINEAS TRANSGENICAS DE MAIZ
RELACIONADOS E IDENTIFICACION EVENTO-ESPECIFICO DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N°
1033543, DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR CORTEVA AGRISCIENCE LLC,-r=====-

de estos tres genes marcadores seleccionables esti presente en la construccion actualmente
reivindicada que consiste en los nucledtidos 1874 a 6889 de SEQ ID NO:29. D2 no divulga ningun
evento realizado sin uno de estos genes marcadores seleccionables de herbicidas alternativos.
Ademds en la construccién utilizada para preparar el evento maiz DAS-40278-9 se incluyeron
secuencias de ADN de Regiones de Fijacion de Maiz ("MAR") que no fueron divulgadas en DZ2. En
concreto, las secuencias MAR v3 y MAR v4 flanquean el ADN que codifica el gen AADI,
respectivamente. Las secuencias de ADN MAR protegen la integridad de la unidad de transcripcion
e L g O

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De Iz
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serid presentada a la Direccién de la
Propiedad Industrial, que le asignara niimero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencién y su descripcion;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacién de toda solicitud de patente u
otro titule de proteccién que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de fa Propiedad INdUSEial,” ------ - eeememee e

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccién de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N? 33543/2010 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 27
de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de cinco (5)
reivindicaciones presentado en el expediente N¢ 2059620 de fecha 30 de septiembre 2020 como
contestacion a la vista de Fondo N | DP-ATP N° 100/2020 de fecha 05 de mayo del 2020, notificada al
solicitante el 08 de julio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en su escrito de
expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con una (1)
PR VI A N, == m e et s o e e ————————————

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 14 de agosto del 2026, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictimenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atin carece de claridad y
Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de *Patentes de Invenciones” en sus Art. 3% ¥ 8%, ----smemem e

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacién, entre
otras cosas dice: “(..) El hecho de que no pudiera predecirse de antemano que una determina
célula transformada daria lugar al evento DAS-40278-9, puede otorgarle noveg d perg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2021-36 DE FECHA 02 DE FEBRERO
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “EVENTO DAS-40278-9 DE ADD-1, LINEAS TRANSGENICAS DE MAIiz
RELACIONADOS E IDENTIFICACION EVENTO-ESPECIFICO DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N®
1033543, DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR CORTEVA AGRISCIENCE LLC.--=--~---

Asuncion, 2 § AGD 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma CORTEVA
AGRISCIENCE LLC, contra la Resolucion DP-RESOL N2 2021-36 de fecha 02 de febrero del 2021,
dictada por la Direccion de Patentes, y; -====-=sssssemmss s

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
CORTEVA AGRISCIENCE LLC, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion DP-RESOL N2
2021-36 de fecha 02 de febrero del 2021, dictada por la Direccion de Patentes.-------s---sssemmsmsznesacnnnans

Que, en fecha 26 de marzo del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose los autos al superior, --------soscsssmommssmma e

Que, en fecha 25 de abril del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 03 de diciembre del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitid el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: “ (...) Que, el dictamen final de la Asesorfa Técnica de
Patentes DP-ATP N° 331/2020 entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante mediante su escrito de
Mesa de Entrada N° 2059620 no ha salvado las objeciones sefialadas en la vista de Fondo N° 1 DP-ATP
N°® 100/2020 de fecha 05/05/2020, en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones
presentadas, se dictamina que la solicitud 33543/2010, desde el punto de vista técnico del examinador,
NO CUMPLE con lo dispuesto en los articulos 3%, 5°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de
Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor
parecerde s Dineecion ) et e e e s s aemmnememnn eme s s mas pn s s

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(.) El dictamen Final de
Fondo afirma que las reivindicaciones 1-5 carecen de actividad inventiva con respecto a DI
(WO2005059103) y D2 (WO2005107437). El dictamen sostiene que DI divulga técnicas generales para
detectar la presencia de un gen insertado en el genoma de una planta y D2 divulga plantas
modificadas con el gen AAD-1 y que confieren resistencia a los herbicidas. Tal como se menciono
previamente, las reivindicaciones 1-4 han sido canceladas y la reivindicacién 5 ha sido modificada
para limitarse a una construccion tnica que comprende el gen ADDI. Esta construccién tinica se
utilizé para generar con éxito un evento especifico de maiz (DAS-40278-9) que presenta propiedades
comerciales beneficiosas. El solicitante sefiala que las construcciones divulgadas en D2 incluyen un
elemento adicional refativo a la construccién de expresion de AADI de la presente invencién
reivindicada. A diferencia de la secuencia actualmente reivindicada de nucleétidos 1874 a 6889 de
SEQ ID NO:29, las construcciones de AADI utilizadas para preparar los eventos divulgados en D2

en el Ejemplo 7.1 (plasmido Pdab3404), AHAS en el ejemplo 9 (plismido Pdab3602&
proteina fluorescente verde GFP en el Ejemplo 7.6 co-transformado con AAD

Abe, Cliadia

Mireciora General Th 17
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2021-36 DE FECHA 02 DE FEBRERO
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “EVENTO DAS-40278-9 DE ADD-1, LINEAS TRANSGENICAS DE MAI[Z
RELACIONADOS E IDENTIFICACION EVENTO-ESPECIFICO DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N°
1033543, DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR CORTEVA AGRISCIENCE LLC.---=====-

necesariamente que el evento obtenido sea inventivo. En base a toda la informacion anterior, se
puede concluir que en el caso de DI, este divulga expresamente que, en la transformacion de plantas,
se generan numerosos eventos y posteriormente se seleccionan aquellos que presentan los niveles de
expresion y caracteristicas fenotipicas deseados. D2 ya divulga de manera especifica el gen AAD-1, sus
variantes optimizadas para plantas, su incorporacion en constructos de expresion, su utilizacion para
transformar maiz y la obtencidn de miiltiples eventos AAD-1 con diferentes niveles de expresion y
tolerancia a herbicidas. Ademas, D2 demuestra que la posicion de integracion y el nivel de expresion
pueden producir diferencias entre eventos El hecho de que el resultado exacto (la secuencia de
DAS-40278-9) no pudiera predecirse antes de efectuar la transformacién no es, por si solo, indicativo
de actividad inventiva. La imprevisibilidad inherente a la integracion aleatoria ya era conocida por el
experto y, precisamente por ello, el estado de la técnica enseriaba generar multiples eventos,
seleccionarlos y caracterizarlos. Asimismo, las diferencias alegadas por el solicitante relativas a la
ausencia de PAT/AHAS/GFP no modifican sustancialmente esta conclusion. D2 ya contempla distintas
configuraciones de casetes AAD-l, genes marcadores y regiones MAR, mientras que la eleccién de
una configuracion concreta de elementos reguladores para obtener una expresion adecuada se
encuentra dentro de las posibilidades de optimizacién conocidas. (..) =========ssesssesemmssnsmncanenananans

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resoluciéon
DP-RESOL N® 2021-36 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencion 1033543 de fecha 19 de agosto del 2010-------=s=-smsmemmrmmmmmm e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N° 2021-36 de fecha 02 de febrero del
2021 dictada por la Direccién de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N® 1033543 DE
FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2010, SOLICITADA POR LA FIRMA CORTEVA
AGRISCIENCE LLC. “EVENTO DAS-40278-9 DE ADD-1, LINEAS
TRANSGENICAS DE MAIZ RELACIONADOS E IDENTIFICACION
EVENTO-ESPECIFICO DE LAS MISMAS ™ «-ccucemmmmmmnmasnnaansa anas s anaes

Art2® ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “EVENTO DAS-40278-9 DE
ADD-1, LINEAS TRANSGENICAS DE MAIZ RELACIONADOS E
IDENTIFICACION EVENTO-ESPECIFICO DE LAS MISMAS ", N? 33543/2010 de
fecha 19 de agnsﬂ] del 2010 e e e

Art3e NOTIFIQUESE por cédula.---------uganmgocuenee ey SEEEEE ST

i Famela Crisealdn
ta General Intering
— a mrad I -|
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N°® 2022-314 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL
2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE *“COMPOSICIONES TOPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO Y
PERMETRINA Y SUS METODOS DE USQ", EXPEDIENTE N® 07852/2013, DE FECHA 22 DE FEBRERO
DEL 2013, SOLICITADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH ---++--s-=ssssssasasszseesanss

rejvindicadas. Por lo tanto, los solicitantes afirman respetucsamente que la composicion gque se
reivindica no es evidente en base a DI solo ni en vista de D2, D3 y D4 debido a las siguientes razones.
En DI se describe un método para prevenir o interrumpir la transmisin de enfermedades
transmitidas por artrdpodos y mosquitos gue comprende aplicar una formulacion que comprende
una cantidad eficaz de un compuesto 1-N-arilpirazol a un primer hospedador amplificador real o
posible. En DI también se describe un método para usar un cebo colocado en una estacién de aves
donde el cebo comprende una cantidad efectiva de un compuesto I-N-arilpirazol sélo o en
combinacién con agentes antiparasitarios, antihelminticos o insecticidas (véase el resumen). En DI se
divitlga que las composiciones topicas que comprenden un agente activo de I-N-arilpirazol (por
ejemplo, finopril), incluyendo a las composiciones para uncion dorsal puntual y uncién dorsal
continua, pueden incluir opcionalmente un compuesto regulador del crecimiento de insectos (IGR)
y/o un inhibidor de ia cristalizacion (véase, por ejemplo, columna 4, lineas 12-13 y 26-27). Al contrario
de la afirmacion en el examen de fondo, en DI, no se divulga que las composiciones topicas descritas
incluyan permetrina y avermectinas; en vez de eso, en DI se divulga que las composiciones tépicas
comprenden por lo menos un derivado de I-N-arlpirazol y, opcionalmente, un regulador de
crecimiento de insectos yfo un inhibidor de la cristalizacion en un vehiculo liquido. Las
composiciones de cebo son muy diferentes de las composiciones topicas de uncion dorsal puntual.

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N*® 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De Ja
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccién de la
Propiedad Industrial, que le asignara nimero, fecha y hora de presentacién, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacién atribuida a la invencién y su descripcion;
¢) una o mis reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente debera indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacién de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencién reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccidn de fa Propiedad Industrial. ™ «=««««ssseesm et

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccién de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 07852/2013 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
06 de abril del 2022, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 17 (diecisiete)
reivindicaciones, presentado en el expediente N¢ 2211045 de fecha 18 de febrero del 2022 como
contestacion a la vista de Fondo N2 | DP-ATP N° 302/2020 de fecha 04 de noviembre del 2020,
notificada al solicitante el 21 de octubre del 2021 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad y nivel inventivo c) El solicitante, en
su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio
argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en
base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-DEF N® 94/2022.------------c<zzessaoeo

remite el Expedaente a la Coordinacién de Relatoria de Apelacién de 2da Instancia, a ._,___
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentada§ pér
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-314 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL
2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICIONES TOPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO Y
PERMETRINA Y SUS METODOS DE USQO", EXPEDIENTE N*® 07852/2013, DE FECHA 22 DE FEBRERO
DEL 2013, SOLICITADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH o

Asuncion, 28 M.U 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de las firmas
BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH, contra la Resolucian DP-RESOL N® 2022-314 de fecha
22 de abril del 2022, dictada por la Direccion de Patentes, y; ---==---s==ssssesmmsssmmmmee i

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto del 2022 se presenta el representante convencional de la firma
BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH, a interponer recurso de apelacién contra la
Resolucién DP-RESOL N° 2022-314 de fecha 22 de abril del 2022, dictada por la Direccion de
Pate‘ntesl ......................................................................................................................

Que, en fecha 23 de agosto del 2022 fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPETIOF. =====xesssssrmsa e e

Que, en fecha 05 de abril del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 19 de marzo del 2026 se
llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: “(...) Que, el dictamen final de la Asesorfa Técnica de Patentes
DP-DEF N® 94/2022 entre otras cosas dice: * Dado que el solicitante no salvo las objeciones senaladas
en la Vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 302/2020 de fecha 04/11/2020 y realizado el examen de fondo en
base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista del
examinador NO CUMFLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3°, 87 15% y
17° de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO
de la solicitud 07852/2013, salvo mejor parecer de la Direccion. (...)" -==ssssssermnsammsmnmmsmmmssiacnansnsasnnas

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) “Las reivindicaciones
modificadas que se acompanan se refieren a una composicion veterinaria tépica que comprende
4-8% (p/p) de finopril, 35-50% (p/p) de permetrina y una combinacion de un aceite neutro que es un
triglicérido de acidos grasos caprilico y cdprico y N-metilpirrolidona en una relacion peso:peso de
entre 1:2,0 y aproximadamente 1:3,5 de aceite neutro a N-metilpirrolidona (NMP). 5e ha demostrado
que la composicion reivindicada presenta excelente poder repelente y eficacia contra los
ectoparasitos, incluyendo las pulgas y garrapatas (Ejemplo 5), Moscas de arena (Phlebotomus
perniciosus, Ejemplo 6), Moscas de los establos (Stomoxys calcitrans, Ejemplo 7) y mosquitos (Culex
pipiens, Ejemplo 8). Ademds, como se describe en la memoria descriptiva, el gran poder repelente
durante un tiempo prolongado de la composicion tépica con la misma concentracion de permetrina
porgue no es un hecho sabido que el finopril tenga actividad repelente. Es importante que la
combinacion de NMP y un aceite neutro en el vehiculo de la composicion de como resultado una
sm‘prendenre mejora de [a fsrabmdad de la composicion al reduc;r la vrfundad de-formacion de

e lr:....'.'f.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-314 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL
2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICIONES TOPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO Y
PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", EXPEDIENTE N*® 07852/2013, DE FECHA 22 DE FEBRERO
DEL 2013, SOLICITADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH -++=+sscessesssmsmmmnsnnenn

Art.32

Art.32

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 2013-1307852 DE FECHA 22 DE
FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA FOR LA FIRMA BOEHRINGER INGELHEIM
VETMEDICA GMBH SE BAJO LA DENOMINACION “COMPOSICIONES
TOPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO Y PERMETRINA Y SUS METODOS
D R s cm s cam e e e e e e i o i i e e L S

ORDENAR la prosecucion de trimites en la solicitud de patente
“COMPOSICIONES  TOPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO Y
PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", N¢ (7852/2013 de fecha 22 de
febrero del 2013.---semmremmrmm e

ADECUAR el resumen de la solicitud, ajustindose al dltimo pliego
reivindicatorio  presentado por el solicitante debiendo quedar:
“Formulaciones topicas estables, muy eficaces, que comprenden permetrina,
fipronilo y un sistema de solventes suficiente como para solubilizar estos dos
ingredientes activos y limitar la degradacitn de fipronilo en su sulfona, y sus
usos en,aplicaciones tépicas sobre animales y sus entornos. Las formulaciones
atiles comprenden entre aproximadamente 35% y aproximadamente 50%
(p/p) de permetrina y entre aproximadamente 4 y 8% (p/p) de fipronilo y un
sistema de solventes que comprende N-metilpirrolidona y un aceite neutro,
que es un triglicérido de 4cidos grasos caprilico y caprico, en donde dicho
aceite neutro y la N-metilpirrolidona estin presentes en una relacién de
pesoipeso de entre 1:2,0 y 1:3,5 y un antioxidante que es hidroxitolueno
butilado en una concentracién de entre 0.05% (p/p) y 0.5% (p/p). Cuando
estos dos activos se combinan en las cantidades descritas presentan una
actividad repelente mejorada inesperada contra la mosca de los establos. Sin
embargo, son las formulaciones descritas en la presente las que proporcionan
la solvencia y estabilidad que permiten mantener las concentraciones
sinérgicas después de la aplicacién sobreun e

NOTIFIQUESE por cédula,««=-«---- =352 e e S e

ela/Cristalds
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-314 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL
2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICIONES TOPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO Y
PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", EXPEDIENTE N° 07852/2013, DE FECHA 22 DE FEBRERO
DEL 2013, SOLICITADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH ------=-==-=cocnocceeee-

examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 14 de agosto del 2026, determina que las

reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y que las objeciones hechas en
dictamenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la Ley 1630/2000 de * Patentes de Invenciones™ en sus Art. 3%, 87, 15° y 177, =reececmcannnsnnnns

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: *(...) Un aspecto especialmente relevante es que la solucién técnica brindada por la
presente invencion no parece basarse tinicamente en haber seleccionado fipronil y permetrina como
agentes antiparasitarios. La seleccion del sistema formado por NMP y el aceite neutro produce una
mejora inesperada de [a estabilidad de la composicién al disminuir la velocidad de formacién de
fipronil sulfona. Asimismo, se atribuye a la formulacién una eficacia antiparasitaria y un poder
repelente prolongado frente a pulgas, garrapatas, flebotomos, moscas de los establos y mosquitos.
Esto demuestra que la combinacién de los componentes no representa simplemente una
combinacion de caracteristicas conocidas, sino que existe una interaccion técnica entre los
componentes del vehiculo y el fipronil que proporciona una propiedad ventajosa no descrita
anteriormente. Aunque D4 ya ensefaba una combinacién muy préxima desde el punto de vista de la
formulacién (permetrina, NMF, triglicérido caprilico/caprico y BHT), el problema especifico de la
oxidacion del fipronil ne podia derivarse directamente de ese documento porque las composiciones
relevantes de D4 no estaban basadas en fipronil. En consecuencia, D4 no permite concluir por si
mismo que el experto habria previsto que el mismo sistema de vehiculo seria capaz de reducir la
formacion de fipronil sulfona. Los antecedentes DI-D4 demuestran que los componentes individuales
de la formulacion, e incluso determinados subconjuntos de ellos, eran conocidos por el experto en el
drea. En particular, D4 constituye un antecedente muy cercano porque ya utiliza permetrina, NME un
triglicérido caprilico/ciprico y BHT en formulaciones tdpicas. Sin embargo, no se observa que
ninguno de los documentos, ni su combinacién proporcione al experto una ensefanza
suficientemente clara para llegar a la combinacidn especifica de fipronil y permetrina junto con el
sistema NMP/triglicérido en la relacién reivindicada. con una expectativa razonable de obtener la
mejora de estabilidad frente a la formacion de fipronil sulfona alegada por el solicitante. (...)"------------

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversion otorgindoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en tltima instancia, redunda en un
claro beneficio a la economia nacional’ -~ e

Por lo tanto, esta Direccién General considera procedente, REVOCAR la Resolucion DP-RESOL
N°2022-134 dictada por la Direccién de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patﬂnte de la
invencion 07852/2013 de fecha 22 de febrero del 2013.------<--s-<-smrsmrrmsmrsmemmrcesenmrsens e secsseaseae

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion DP-RESOL N® 2022-314 de fecha 22 de abril de 2022,
dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUA A

Rapela, Miguel A., Innovacion y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y
Buenos Aires, Argentina.2006. p. 74,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2020-671 DE FECHA 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE “FORMULACIONES DE INSULINA DE ACCION
PROLONGADA", EXPEDIENTE N°® 1119799, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR

SANOFL.- S T S S S S S A e

en sangre se modificé hacia una actividad mas plana y prolongada en el perro. (Véase pagina 116,
lineas 3-5). Estos datos son consistentes con los datos en humanos (Ejemplo 14 de la Publicacién
Internacional N® WO2011/144673) que muestran que concentraciones més altas de insulina glargina se
correlacionan positivamente con una duracién de accion mas prolongada. Debido a que ninguna de
las referencias citadas divulga formulaciones acuosas que comprenden 300U/mL de insulina glargina
ni ensena ni sugiere las propiedades inesperadas de una formulacion que comprende 300U/mL,
sostenemos que la invencion reivindicada no carece de actividad inventiva en vista de las referencias
citadas, por tanto, cumplen con las exigencias legales supra mencionadas .(...)" ======-===s=ssssaseasancaaus

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccién de la
Propiedad Industrial, que le asignard niimero, fecha y hora de presentacion, e incluiri lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacidn atribuida a la invencion y su descripcion;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacidon de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccién que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencién reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccién de la Propiedad INQUSIEIA). " ----+-=mrmmmmm ot

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccién de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N® 19799/2011 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 20
de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de trece (13)
reivindicaciones presentado en el expediente N2 2051305 de fecha 03 de septiembre del 2020 como
contestacion a la vista de Fondo N® | DP-ATP N° 20/2020 de fecha 23 de enero del 2020, notificada al
solicitante el 25 de febrero del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en
su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con
CUatro (4) reivindiCaciOmes. -« -« - come e e e

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 19 de agosto del 2026, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictimenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atn carece de claridad y
Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de “Patentes de Invenciones™ en sus Art. 32§ B%, --seeemesseosse oo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N°® 2020-671 DE FECHA 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE ‘FORMULACIONES DE INSULINA DE ACCION
PROLONGADA", EXPEDIENTE N° 1119799, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR
SANOFIL " S

Asuncion, 2 B hG{t 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma SANOF],
contra la Resolucion DP-RESOL N? 2020-671 de fecha 26 de noviembre del 2020, dictada por la
Direccion de Patentes, y; == s e

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
SANOFI, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion DP-RESOL N2 2020-671 de fecha 26
de noviembre del 2020, dictada por la Direccion de Patentes.-------s--sessemesemmmnmmmraarneencien oo

Que, en fecha 26 de mayo del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al superior. ---------====smemrm s s

Que, en fecha 06 de enero del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 11 de diciembre del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (...) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-ATP N® 322/2020 entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante mediante su escrito de
Mesa de Entrada N° 2065249 de fecha 15/10/2020 no ha salvado las objeciones serialadas en la vista de
Fondo N° 1 DP-ATP N° 20/2020 de fecha 31/01/2020, y realizado el examen de fondo correspondiente,
se dictamina que fa solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo
dispuesto en los articulos 3° 57, 8° 16° y 17° de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones. Por todo lo
expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la
e 57 R A L SO DR

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(.)Adicionalmente,
afirmamos que las reivindicaciones dirigidas a formulaciones acuosas que comprenden 300U/mL de
insulina glargina no carecen de inventiva en vista de DI-D§ porque estas referencias no revelan las
ventajas de las formulaciones acuosas que comprenden 300U/mL de insulina glargina. Ademds,
sefialamos que la solicitud Internacional correspondiente N° WOZ2011/144673, y que tiene una
descripcién idéntica a la solicitud de Patente Paraguaya 19799/2011, demuestra que los inventores
encontraron de manera sorprendente e inesperada que las formulaciones que comprenden 100U/M]
de insulina glargina (“Ul007) o 300U/mL de insulina glargina (“U300") no son equivalentes respecto a
la biodisponibilidad y eficacia. De hecho, la exposicion y la actividad después de la administracién de
U300 fueron menores en aproximadamente un 40% en comparacién con la exposicién y la actividad
después de la administracion de la misma cantidad (0.4U/kg) de UI00. (Véase la Publicacion
Internacional N® WO2011/144673, pigina 4, lineas 1-3; pagina 46, lineas 8-12; y pagina 47, lineas 3.
Ademas, el ejemplo 18 de la Publicacion Internacional N® WO2011/144673 también describe
reductor de la glucosa en sangre de la insulina glargina en perros. Al aumentarfa
insulina glargina de 100 U/ml a 300 U/mL, el perfil de accién del tiempo de dismim

Abg, Claudia P
Directora General I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2020-671 DE FECHA 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE *“FORMULACIONES DE INSULINA DE ACCION
PROLONGADA”", EXPEDIENTE N° 1119799, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR
SANOFL---- : e U S

inventiva. DI ya habia indicado que las formulaciones de insulina podrian prepararse dentro de un
amplio intervalo de concentraciones, mientras que D7 habia demostrado la viabilidad de
formulaciones de glargina mucho mdas concentradas y su relacion con la liberacién prolongada. Por
ello, el experto tenia motivacion suficiente para investigar concentraciones superiores a Ul00.
Respecto a las reivindicaciones 2-4, los excipientes que incorpora —zinc, m-cresol, glicerol,
polisorbato 20 y sodio— son componentes farmacéuticos conocidos para formulaciones de insulina.
DI contempla expresamente tensioactivos como polisorbatos, conservantes como cresoles y agentes
isoténicos como glicerol y sales. Por tanto, la incorporacién de uno o mds de estos componentes a la
formulacién de DI constituye una seleccion dentro de las alternativas convencionales disponibles
para el formulador. La reivindicacién 3 especifica 90 pg/mL de zinc, 27 mg/mL de m-cresol y 20
mg/mL de glicerol al 85 %. Tampoco se observa en estas caracteristicas una contribucion inventiva
independiente. Zinc era conocido en formulaciones de glargina, como demuestra D6, mientras que
m-cresol y glicerol eran excipientes conocidos en formulaciones acuosas de insulina, particularmente
en DI La determinacién de las cantidades concretas constituye una optimizacion rutinaria de una
formulacion farmacéutica conocida, sin que se haya demostrado un efecto técnico inesperado
especificamente atribuible a esa combinacién de concentraciones. Por tanto, las diferencias entre la
formulacidn reivindicada y el estado de la técnica se reducen a la seleccion de una concentracién
especifica dentro de un rango conocido y a la combinacion de excipientes farmacéuticos
convencionales. Estas modificaciones se encuentran dentro de las actividades que normalmente
realizaria el experto en la formulacién y optimizacion de preparaciones de insulina, sin que se haya
demostrado que las caracteristicas estructurales reivindicadas introduzcan una solucion técnica que
supere de manera no obvia el estado de la técnica. (... ) ===-===srmmssemmsn e e e

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N® 2020-671 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencion 1119799 de fecha 19 de mayo del 2011-------snememmrememm e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N*® 2020-671 de fecha 26 de noviembre
del 2020 dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 1119799 DE FECHA
19 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA SANOFIL
“FORMULACIONES DE INSULINA DE ACCION PROLONGADA”" - ---------=------

Art2@ ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “FORMULACIONES DE
INSULINA DE ACCION PROLONGADA®, N¢ 19799/2011 de fecha 19 de mayo del
£ e —

Art32  NOTIFIQUESE por cédula. - -wcreeeeos .Y
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“INDAZOLES", EXPEDIENTE N¢ 34744/2012 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2012, SOLICITADA POR PFIZER LIMITED ---

Asunciﬁn.z lj 1'11:[1 :’ﬂgﬁ'
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 21 de agosto del 2026.-+sseeesemmees e
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 21 de agosto del 2026 en su parte pertinente, reza : *(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros § a 14 conforme lo establece el Art. 30 de la
Ley N2 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(... )" ===-==-==-=sass e rrrmrmaren s sans s assann s s secesmnn s s s

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De Jas tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
harén antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
ser el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacin de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podri pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia. La falta de e las

mm gnuafes conforme al presente Articule producird la caducidad de la patente o_de la_solicitud de

________________________________________________________________________________________________________________________________________

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
34744/2012 DE 26 DE JULIO DEL 2012, “INDAZOLES", no se registra pago de las anualidades N° 5 a 14 estando
vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone
de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud ¥ la inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurso del fempo, -« o e

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacién vigente, corresponde declarar la
caducldad de plenu derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N 34744/2012 DE 26 DE JULIO DEL 2012,

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 34744 2012 - - oo ommee e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N¢ 34744/2012 de fecha 26

de julio del 2026 “INDAZOLES", solicitada por ceseeeeeeeressmangaesssasssessses

Art. 2¢ NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR. ----+-=--=-- sttt commeshon s
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TENTE

R LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PA
F(?DMPLE]DS DE ACIDOS CARBOXILICOS HERBICIDAS Y POLIMEROS QUE CONTIENEN AMINAS U
OLIGOMEROS", EXPEDIENTE N2 37939/2012 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR DOW
AGROSCIENCES LLC --ssenssstasss wmstasamsmss ieosssmsmrmsananmasa s rmeammeeanet e et s

Asuncion, 2 0 .I'!IG!JI I,:'i"l_':']:

VISTO: El informe rle la Ac tuaria de fecha 21 de agosto del 2026, -x---wwoseeasmsmrmmremmnmsmmomsmssmmmsmmm s sassess

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 21 de agosto del 2026 en su parte pertinente, reza : *(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 10 a 14 conforme lo esrabl'ecle el Art. 30 de
Ja Ley N? 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de 8 A I it ey

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION® establece: * De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberdn pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el perfodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer ano, contado Jesde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podran pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa an ual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
nresente Articulo producird la caducidad de la patente o de I alicitud de

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
37939/2012 DE 26 DE JULIO DEL 2012, “COMPLEJOS DE ACIDOS CARBOXILICOS HERBICIDAS Y POLIMEROS
QUE CONTIENEN AMINAS U OLIGOMERQS", no se registra pago de las anualidades N2 10 a 14 estando vencidos
los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de

manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurse del HemPO. - -essmms e s e s s

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N® 37939/2012 DE 26 DE JULIO DEL 2012,

*COMPLEJOS DE ACIDOS CARBOXILICOS HERBICIDAS Y POLIMEROS QUE CONTIENEN AMINAS U
CHJIHDLJEEKJS' ..............................................................................................................................

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurride en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N® 37939/2012

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

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 37939/2012 de fecha 14
de agosto del 2026 “COMPLE]JOS DE ACIDOS CARBOXILICOS HERBICIDAS Y
POLIMEROS QUE CONTIENEN AMINAS U OLIGOM ", solicitada por DOW

Art. 22 NOTIFIQUESE ycumplidnARC[-[I\I"AR-----------------[:-:\--\-\--. o :
1 Pandla

i T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 400 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2005 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N*® 1394/2005, SOLICITADA POR
KURT FALK DY CK. —-=mnmmmmrmm e e e e e s e e me s s m s e e e e e

y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: “(...)
Podrd solicitarse la renovacicn dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"-

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 ideolégico 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: ——-ss--=s=ssesrmr s e e s s e bt s s s as s s ssaa

CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA (solicitada), y
CENTURY SYSTEMS (base de rechazo)

Que, esta Direccion considera que la denominacién solicitada presenta similitudes susceptibles de
generar confusion con la marca base de rechazo, atendiendo a la coincidencia en el vocablo *CENTURY™, el
cual constituye el elemento denominativo principal y predominante del signo solicitado, acompanado de
las expresiones “BUSINESS SOLUTIONS" y de elementos graficos que integran la etiqueta. En efecto, dicho
vocablo ocupa una posicién destacada y posee mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, por lo
que sera el elemento que captara de manera inmediata la atencion del consumidor y permanecera con
mayor intensidad en su memoria. Asimismo, la marca base de rechazo “CENTURY SYSTEMS" presenta
idéntico vocablo inicial, circunstancia que genera una semejanza relevante entre ambos signos, aun
cuando difieran en las expresiones “BUSINESS SOLUTIONS® y “SYSTEMS", pues tales diferencias no
resultan suficientes para desvirtuar la impresion de similitud producida por la coincidencia en el elemento
preponderante *CENTURY", pudiendo llevar al consumidor a considerar que ambos signos provienen de
UM MiSMO OTIEen eMPresarial -« semss e e o

marca solicitada marca base de rechazo
CENTURY |25, <€ GENTURY

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 anélisis 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 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 estari 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 pasterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan mis al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
(-enrraj' o fi. naf de los s:'gnu:i' Los mnsumjdures conceden menos importancia a la parte fi f' nal de los signos

" Darecesdn Macional de Propiedad Intelecual (DINAPT, Direcrrices para of examen de marcas en Paraguay, pp. 147, “hﬁ.\g_.l 2R D;.gﬁmﬂe e
b o g oy o portu Ly 3 propidad-industrial marcas direetrises NIHha
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 400 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2005 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 1394/2005, SOLICITADA POR
KURT FALK DYCK. -

Asuncién, 2 § AGD 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de KURT FALK DYCK
contra la Resolucian N® 400 de fecha 02 de Noviembre 2005, dictada por la Direccién de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Noviembre de 2005 se presenta el representante convencional de KURT FALK
DYCK, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 400 de fecha 02 de Noviembre
2005 dictada por |a Direccion de Marcas, ——-=----r-msssmmm s

Que, en fecha 22 de Noviembre de 2005 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacion iNterpuestO, »-==se-ssmecsmmreme e ee s ae s a e e e se e s een s s e s e s s e s s se s s s sm e sr s an s s as e s e as

Que, en fecha 25 de Septiembre de 2007, el representante convencional de KURT FALK DYCK
expreso agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 12 de Diciembre de 2007, — - ses e e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N°® 400 de fecha 02 de Noviembre 2005 considera que: (.. )Que la solicitud de
registro de la marca "CENTURY BUSINESS SOLUTIONS y etiqueta” ha sido presentada para amparar los
servicios de [la clase 42. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta
Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que
no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc ) ..los signos idénticos o similares a una marca registrada o
solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociac’,.En consecuencia no ha
Jugara 10 SolCIAd0. - (l.. ) = ceserrrm s e e e e e et st st s e e e et e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... )Que la manifestacion se funda
en el informe de fondo supramencionado, pero, cabe destacar, reitero que la misma se ha publicado,
habiendo vencido a la fecha el iempo de instaurar oposicién, no existiendo registro alguno que obstruya o
impida la prosecucion de registro de la marca de mis mandantes, por ende la misma es novedosa y original,
no posee atisbo de relacion con el informe de fondo y que no guardan relacién entre ambas, mayor atin el
margen de distanciamiento por pertenecer a la misma Clase, pero tener cada uno un logo o etiqueta
diferente, distinta total y absolutamente en su conformacion y que no exista atisbo de riesgo de confusion
entre ellas por ser las mismas, a mas de pertenecer a consumidores total, absoluta y diametralmente
opuestos. {)"' e R R R

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

En primer Iugar‘ es sumamente es sumamente importante para el caso en Esl:ul:liu que la marca base
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 400 DE FECHA 02 DE NOVIEMERE DE 2005 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CENTURY BUSINESS SOLUTIONSY ETIQUETA", CLASE 42, E}CFED[ENI'E N® 1394!’2{3]5 SOLICITADA POR
KURT FALK DYCK. el i

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para proteger todos los
productos de la clase 09, los cuales comprende “Sistemas informdaticos™; mientras que la marca en tramite
de registro pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 42, la cual comprende: *Servicios de
alquiler de ordenadores, alquiler de software de ordenador, analisis para la implantacién de sistemas de
ordenador, reconstitucion de bases de datos, consultas en materia de ordenadores, conversién de datos o
de documentos de un soporte fisico a un soporte electrénico, conversién de datos y programas
informaticos (no conversion fisica), creacion y mantenimiento de paginas web para terceros, dibujo
(disefio) industrial, disefio de sistemas informaticos, duplicacién de programas informaéticos, elaboracién
de software para ordenadores, instalacién de software de ordenadores, mantenimiento del software de
ordenadores, programacién para ordenadores, duplicacién de programas mrbnninms. reconstitucién de
bases de datos, actualizaciones de software y stper servidor de paginas web™-- -

A este respecto, aunque los productos de la clase 09 y los servicios de la clase 42 corresponden a
clases diferentes del nomenclador, existe un vinculoe claro entre ambos. Ello se debe a que la clase 42
abarca prestaciones ligadas a la tecnologia, programacion y desarrollo de programas informaticos,
elementos que se conectan de forma directa con los bienes de la clase 09 protegidos por el registro de la
marca base de rechazo, =——-==-eemesrsmcssmsmssssssssmssssssssnsssssssrnsnssssssassanns sannsnsnsassssnss s ans samanassssnnssnansin

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 29
inciso f) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, --------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 400 de fecha 02 de Noviembre de 2005 dictada por la
Direcciﬁn dE Marcas. — T

Art. 22 ORDENAR el archive de la solicitud de registro de la marca “CENTURY BUSINESS
SOLUTIONS Y ETIQUETA", clase 42, Acta N* 1394/2005 solicitada a nombre de KURT

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 625 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECOP”,
CLASE 31, EXPEDIENTE N°® 16443/2018, SOLICITADO POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. -

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

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 visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre la marca solicitada
"ECOP" Clase 31 y la marca antecedente “ECOPET" Clase 31.--------ceesmmmmas e

Desde el punto de vista ortogrifico, se advierte que ambas denominaciones comparten la secuencia
de letras “ECO", ubicada al inicio de los signos. No obstante, la marca solicitada *ECOP* presenta una
configuracién denominativa diferente respecto de la marca antecedente “ECOPET", debido a la
incorporacién de elementos adicionales que meodifican su estructura grifica. Desde el punto de vista
fonético, si bien ambas expresiones comparten una sonoridad inicial semejante derivada del elemento
“ECO", la composicion restante introduce diferencias en la pronunciacién, el ritmo y la sonoridad de los

signos, generando una impresion auditiva diferenciada,--=-=-======ssemsmm el
ECOP (solicitada), y
ECOPET {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 posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
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 estari determinada por las silabas comunes y su
combinacidn 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 (...)" <============smmmmmmmscmmmme e

Que, seglin la bisqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion, se encuentran
igualmente registradas en la clase 31 del nomenclador oficial: ECOMAL, Registro N* 529409 a nombre de
Jorge Alfredo Nakamura; ECO AGRO NATURALMENTE, Registro N° 579008 a nombre de Asociacién De
Productores Organicos; ECOCORP NATURE BASED CARBON REMOVAL, Registro N® 625380 a nombre de
ECOCORP SOCIEDAD ANONIMA (ECOCORP); Por consiguiente, ademis de la marca solicitante y la marca
base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento
ECO, lo cual demuestra la coexistencia previa y pacifica de las mismas dentro del mercado.------+---semreremneen

Que, ahondando en el analisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "La circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en comiin, determina que ella caracteriza el referido EI’Emgﬂmm ng-dé
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que ta’tnbie -
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se esqﬂa oforg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 625 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECOP”,
CLASE 31, EXPEDIENTE N° 16443/2018, SOLICITADO POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVIOS 8. «evennssvensonsrasarasnnssanssnansiumsiaisrisussisvsns it snisnss ’

Asuncidn, 2 8 AGD 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. contra la Resolucion N° 625 de fecha 21 de
Abril de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; «====-===s==sremsrmsmmm e e e s oo

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Abril de 2023 se presenta el representante convencional de la firma
EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. e interpone recurso de apelacion contra la
Resolucion N° 625 de fecha 21 de Abril de 2023, dictada por la Direccion de Marcas.-«---=-==ss=ssssanosmenccnnens

Que, en fecha 13 de Julio de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestﬂ‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 11 de Septiembre de 2023, el representante convencional de EMPRENDIMIENTOS
COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. expreso agravios; y esta Direccion General llamé autos para resolver
en fecha 19 de Septiembre de 2023, -—----cmmrsemmmsmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Que la solicitud de registro de la marca ECOP ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacién ECOPET Clase 31 Registro 492217 Titular Laura Raquel Fernandez Rios Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 67 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (... }--==-===ssmmrommmm e oot

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..)Que, ambas denominaciones
sostienen diferencias en cuanto a su conformacién gramatical, fonética, visuales y conceptuales, conforme
iré desvirtuando con este escrito, demostrando la incorrecta interpretacién que se alega en la resolucion
emitida. Que, a primera vista se denota la diferencia en cuanto a la conformacidn gramatical de las marcas
en estudio, puesto que la denominacion solicitada por mi representada cuenta con dos silabas 'E- COP’
mientras que el antecedente que nos compete cuenta con tres silabas que la conforma, siendo E-CO-PET"
De esta manera, a todas sus luces se pueden apreciar las diferencias categdricas existentes entre las marcas
en pugna, por lo que el piblico consumidor bajo ningin sentido caeria en confusion con respecto a las
mismas.Visualmente, se suma el hecho diferenciador entre las marcas en cuestion, ya que la solicitud de mi
comitente, "ECOP y ETIQUETA" cuenta con una etiqueta propia y alusiva con la cual el piblico consumidor
puede reconoceria directamente, constituyéndose esta en una marca mixta, mientras que el antecedente
en cuestion ECOPET, es meramente denominativa, sin contar con etiqueta alguna que la represe
esta manera, no existe riesgo alguno de confusién o asociacién entre las margds en ptigna, pudiendo

coexistir pacificamente dentro del mercado. Paso a exponer ambas etiquetas parg mejoraple fcion f..).--
i
]

i cantadid s
Dileeccin Macieag] de Tropieds
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 625 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECOP”",
CLASE 31, EXPEDIENTE N° 16443/2018, SOLICITADO POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A-————————rrreremeeeeenennees

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 625 de fecha 21 de Abril de 2023 dictada por la Direccién
de I T G, mmmmm s m e e L R

Art 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “ECOP”",
Clase 31, Expediente N® 16443/2018, solicitada a nombre de EMPRENDIMIENTOS
COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A.

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -----------=----- A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 625 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECOP",
CLASE 31, EXPEDIENTE N° 16443/2018, SOLICITADO POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A.

privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala ll, 18/06/91, Bizin,
e Tt i e e e g e e et b A S

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 la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccidn de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de USO COMIIN © NECESAITO EI @ COIIENC D - nn e e e i

Que, no obstante, 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 gue 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 atn teniendo en cuenta los demas factores adicionales analizados en la presente
0 BT I oo o e e e B i 4 e e o A 3 S5 o e i s i A B P e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que
EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con la siguiente
marca registrada: “ECOP BIO - OPTIMAX" Registro N2 477140 y Registro N° 477141, EcopStop Mini-Market,
Registro N® 530020; Es decir, el titular de 1a solicitud de autos va cuenta con un registro concedido en la
bajo_una denominacién similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la

proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su
identidad visual ¥ fom@tica, =« memem e e

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 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 asf se lo ha reconocida. ™, === mmmmmm e

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 a-#aarca solicitada.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resulu et TeCurTde e=mm e

lereng

! Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para &l examen de marcas ; armonizacion del derecho de
marcas en el MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca. 2000. 367 paginas.

! sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas™ Editonal La Ley, Asumcion, 2003,

' *DERECHO DE MARCAS" = Jorge Otamendi. * Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 500 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “TRIBAC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. -+==sssrsstassssssmsasnmamnssessmessansammsnssassses sanssnmasansasan

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas TRIBAC (solicitada en clase 05) y la marca TRITAB (registrada
LR L 1 TR R

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la 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 *TRIBAC", clase 05, con la oponente “TRITAB" clase

TRIBAC (marca solicitada) y,

TRITABR (marca oponente)

Que, analizando los aspectos ortografico y fonético de la marca solicitada “TRIBAC” frente a la marca
oponente “TRITAB", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento inicial “TRI",
presentan diferencias relevantes en su composicion y terminacion. En efecto, la marca solicitada culmina
en “BAC", mientras que la oponente lo hace en "TAB", circunstancia que determina una configuracion
grafica y una sonoridad final claramente diferenciadas, incidiendo directamente en la forma en que ambas
denominaciones son percibidas y pronunciadas.---==--==-====ss=csreermmrr e e e

Que, sobre el alcance de la proteccién marcaria, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no
protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo. " Conforme
a este criterio, la proteccion se extiende al conjunto del signo y no a sus elementos considerados
aisladamente. En el presente caso, el elemento “TRI", por constituir un término de uso comun y frecuente
en el lenguaje técnico y farmacéutico, no puede ser objeto de apropiacién exclusiva, por lo que su
presencia coincidente en ambas denominaciones no resulta suficiente para determinar, por si misma, la
confundibilidad de l0s SignOS.-===remere e s

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe
efectuarse atendiendo a la impresion de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la
comparacion aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi sefala: *...En
principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y nos sus partes integrantes separadas en forma
arbitraria (747).!. Bajo esta perspectiva, las diferencias existentes entre “TRIBAC" y “TRITAB"
particularmente en sus terminaciones *BAC" y “TAB", permiten distinguir suficientemente ambas
denominaciones en los planos ortografico y fonetico. == e

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 anilisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por efemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cerea .
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética ge
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacidn particulares. El exapien de fas silgbas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, yg que unﬁ& i

estara determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. E',{:r plempile i'éntm{

! Derecho de Marcas, Jorge (hamendi. Editorial: LexisMexis - Abeledo-Pemor ANO: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 500 DE FECHA 21 DE SEPTIEMERE DE 2020, DICTADA

POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA *TRIBAC®, CLASE 05, E‘KFE.D]ENTE N°® 21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE

SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S A_.------
Asuncmn.

9 8 AGD 20%

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SIDUS S.A. contra
la Resolucion N® 500 de fecha 21 de Septiembre de 2020, dictada por la Direcciéon de Asuntos Marcarios
Litigicsus. T TST e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Octubre de 2020 presenta el representante convencional de SIDUS S.A. e interpone
Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 500 de fecha 21 de Septiembre de 2020, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos, -« sses e e e

Que, en fecha 21 de Mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso
jnterpuestu_ ......................................................................................................................

Que, en fecha 20 de Julio de 2021, el representante convencional de SIDUS S.A. expreso agravios; en
fecha 17 de Agosto de 2021 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresion de agravios y
ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. —--ceee e

Que, en fecha 18 de Agosto de 2022 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. - -----sosrsmm s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (.. )Que, analizando las marcas "TRIBAC" (marca solicitada)
vs. "TRITAB" (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con
diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles, las desinencias son
muy diferentes BAC - TAB, ademas mencionar que el prefijo TRI es de uso comtin para la clase 05,
existiendo ya varios registros a nombre de diferentes titulares, por lo que no existe impedimento para que
li solicitud eed contedidsfo ) ——=mrmmrorrrrerremerm e e e e e

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(...JEn efecto fa marca "TRITAB". es
legitima creacion de mi representada que tiene REGISTRADA dicha marca en Paraguay desde hace dos
décadas y como bien mencionamos, el art 15 de nuestra Ley de Marcas, claramente protege una marca
registrada con anterioridad y concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier signo que
pueda inducir directa o indirectamente a confusion o a asociacion entre los productos y servicios,
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos..//. Como podra verificar la
Sra. Directora, ambas marcas en pugna contienen 6 letras, de las cuales 5 letras son IGUALES, ya que ambas
comparten la particula “TRI", la tinica variacion es la consonante final "C", letra que no logra en absoluto dar
la distintividad necesaria, por lo que el registro de la referida marca a nombre de la firma VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL 5.A., seria a todas luces contrario a nuestro ordenamiento
Juridico marcario y a los numerosos Convenios y Tratados suscritos y ratificados por nuestro pals, relativos
a la proteccidn de [a propfedad intelectual.(...)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 500 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “TRIBAC", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 21703/201, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A, ++=-++s=rssassensssens

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “TRIBAC",
clase 05, Acta N® 21703/2018, solicitada a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S A .-—-------- =

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.---------------- e \ _. e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 500 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “TRIBAC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL §.A..-+++-ssersemrssrmemrmsmramamemsarmses

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
POSE IO AL D S AN e e e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. 5i bien es cierto que entre las denominaciones “TRIBAC”,
(solicitada) “TRITAB" (oponente), comparten la silaba “TRI", existen otras marcas registradas dentro de la
misma clase 05. En ese sentido, segun la biisqueda realizada en el sistema informético de la Institucion,
ademas de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes
marcas: TRIPLIXAM, clase 05, Registro N® 582498 a nombre de Biofarma; TRIGINEX, clase 05, Registro N*
584115 a nombre de Zodiac International Corporation; TRI-LUMA, clase 05, Registro N° 619609 a nombre de
Galderma Holding S.A.; TRISINA, clase 05, Registro N° 593090 a nombre de Agro Quimica del Paraguay 5.A;
TRIACTIVA, clase 05, Registro N° 625482 a nombre de INDUFAR C.LS.A.; extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente.------------=-=--==-----ooo

Que, ahondando aiin mas en el analisis, esta Direccion considera oportuno traer a colacion al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al use 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 comtin no puede
impedir su inclusién 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, 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 “TRIBAC", 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 productes en dicha clage - —sreresrcrsscescsinsnsrnnsetrinsrsrsitinsnsnarssssssionsrisnions

Que, ademas, tratandose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que
el consumidor suele prestar un grado de atencién mayor al momento de su adquisicion, particularmente
cuando se trata de productos medicinales, circunstancia que constituye un elemento adicional a
considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusion. —------------=--sseeeeev

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 comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD [NDUSTRIM..
RESUELVE =

s o wews d i oy portal v 3 peopiedad -industnal mareas direc e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 499 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TRIVAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.. -

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas TRIVAG (solicitada en clase 05) y la marca TRITAB (registrada
an clase USJ. .........................................................................................................................

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 “TRIVAG®, clase 05, con la oponente “TRITAB" clase

TRIVAG (marca solicitada) y,

TRITAB (marca oponente)

Que, analizando los aspectos ortogrifico y fonético de la marca solicitada “TRIVAG” frente a la marca
oponente *TRITAB", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento inicial “TRI",
presentan diferencias relevantes en su composicion y terminacion. En efecto, la marca solicitada culmina
en “VAG", mientras que la oponente lo hace en “TAB®, circunstancia que determina una configuracion
grafica y una sonoridad final claramente diferenciadas, incidiendo directamente en la forma en que ambas
denominaciones son percibidas y pronunciadas.---------=sssmmm s s

Que, sobre el alcance de la proteccién marcaria, jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no
protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” Conforme
a este criterio, la proteccion se extiende al conjunto del signo y no a sus elementos considerados
aisladamente. En el presente caso, el elemento “TRI", por constituir un término de uso comin y frecuente
en el lenguaje técnico y farmacéutico, no puede ser objeto de apropiacion exclusiva, por lo que su
presencia coincidente en ambas denominaciones no resulta suficiente para determinar, por si misma, la
confundibilidad de los SigRos.--=-=s s e

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe
efectuarse atendiendo a la impresion de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la
comparacion aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi sefiala: *..En
principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y nos sus partes integrantes separadas en forma
arbitraria (747)". Bajo esta perspectiva, las diferencias existentes entre “TRIVAG" y “TRITAB",
particularmente en sus terminaciones *VAG" y “TAB®, permiten distinguir suficientemente ambas
denominaciones en los planos ortografico y fonético.----------smmrrmmmr 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 analisis del ntimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién 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 cercanaapim f,' tfe
puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para determinar la impresién fanéqga general
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El exameén de!ﬂ,s"' bk
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéncamente yaque una ;

| Derecho de Marcas, Jorge Cramendi. Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perrod ANO; 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 499 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “TRIVAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & ClA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A..

Asuncion, 2 B AGD M6

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SIDUS S.A. contra
la Resolucién N° 499 de fecha 21 de Septiembre de 2020, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
T ——

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Octubre de 2020 se presenta el representante convencional de SIDUS S.A. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N? 499 de fecha 21 de Septiembre de 2020,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitiZlosns, ===« -sss s e

Que, en fecha 21 de Mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso
[t g T G

Que, en fecha 20 de Julio de 2021, el representante convencional de SIDUS S.A. expreso agravios; en
fecha 17 de Agosto de 2021 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresion de agravios y
ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. —--semmeemm s e

Que, en fecha 18 de Agosto de 2022 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. == -c-rsmsrm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (. )JQue, analizando las marcas "TRIVAG" (marca solicitada)
vs. "TRITAB" (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con
diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles, las desinencias son
muy diferentes VAG - TAB, ademds mencionar que el prefijo TRI es de uso comiin para la clase 05,
existiendo ya varios registros a nombre de diferentes titufares, por lo que no existe impedimento para que
la solicitud sea concediada.( .. - mrm s

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(..)JComo podrd verificar la Sra.
Directora, ambas marcas en pugna contienen 6 letras, de las cuales 4 letras son IGUALES, ya que ambas
comparten la particula "TRI", ¥ a pesar de que la contraparte realizé dos cambios, en este caso agrego la
letra "V" y cambit la letra "B" por la “G”, estas 2 letras no logran en absoluto Ja distintividad necesaria, por lo
que el registro de la referida marca a nombre de la firma VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A., seria a todas luces contrario a nuestro ordenamiento juridico marcario y a los numerosos
Convenios y Tratados suscritos y ratificados por nuestro pais, relativos a la proteccion de la propiedad
intelectial. )= s e e e s e s s st

Que, el solicitante no contesté el traslado de la expresion de agravios, pofle qu

rebeldia y se llamé a autos para resolver. —-«-seeesssmm e F- --------- =SA% - S
\

\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 499 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “TRIVAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N 21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. =--sessssesssssesmsssassssssmsanssmmnsmenes -

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “TRIVAG®,
clase 05, Acta N® 21705/2018, solicitada a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA.

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 499 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “TRIVAG®, CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A..-=======sssssses

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
POSLETIOr ALEOSAN (...} - wmms e e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones “TRIVAG™,
(solicitada) *TRITAB" (oponente), comparten la silaba “TRI", existen otras marcas registradas dentro de la
misma clase 05 En ese sentido, segiin la biisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion,
ademas de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes
marcas: TRIPLIXAM, clase 05, Registro N° 582498 a nombre de Biofarma; TRIGINEX, clase 05, Registro N°
584115 a nombre de Zodiac International Corporation; TRI-LUMA, clase 05, Registro N° 619609 a nombre de
Galderma Holding S.A.; TRISINA, clase 05, Registro N° 593090 a nombre de Agro Quimica del Paraguay S.A;
TRIACTIVA, clase 05, Registro N° 625482 a nombre de INDUFAR C.LS.A.; extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente.-------=-=---s=szsssesroeese-

Que, ahondando alin mas en el analisis, esta Direccion 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 comtin no puede
impedir su inclusibn 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, desechando el anilisis 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 *TRIVAG”, 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 clase.—-===--smemmmemem e

Que, ademas, tratandose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que
el consumidor suele prestar un grado de atencion mayor al momento de su adquisicion, particularmente
cuando se trata de productos medicinales, circunstancia que constituye un elemento adicional a
considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusion, —----seseeeseemmmammnnanans

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIA.L
RESUELVE =

- ] =,

_?_. T o,

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 4992 de fecha 21 de Septxemﬂa{t‘ de ZlC]'!B'

hor la
Direccitn de Asuntos Marcarios Lil'lglﬂs'ﬂsi ““““““““““““ J'L'"“““‘. . ", § T Ak
% “Ehr 'C agdtyTr Cr
! Dhreccin Nacional de Propiedad Tn!-:ln:lnnl (DINAPTY, Directrices parn ¢ exanen de marcas en Paraguway, pp. 147 ¥ "ﬁ D’HE’W ral Inserina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1017 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 40624/2018, SOLICITADA POR NOVARA
S\, ek it e st A st A e A A e B e o e e e S e e

marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
(T ST TTETVD,  cmme s m s can naa s s at s mams 4 om e s e m e m e s o e s e o B B R R B B R R R R R R A R R AR SR AR RS
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 ideolégico o conceptual. Ademis 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 sigulente COmMParacion: —---------msmmmmm e

AMERICAN ALLIANCE Y ETIOUETA (solicitada), y

AMERICAN ANIMAL FOOD Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, desde el punto de vista ortografico o visual, la comparacion de las marcas denominativas debe
efectuarse atendiendo al nimero y secuencia de las letras, asi como a la estructura y configuracion general
de los signos. En el caso de autos, al cotejar la marca solicitada *"AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA” con la
marca base de rechazo *“AMERICAN ANIMAL FOOD", se advierte que ambas coinciden tnicamente en el
vocablo "AMERICAN", mientras que los demis elementos que integran cada signo presentan una
composicion y secuencia de letras diferentes. En efecto, la solicitada continia con la expresion
"ALLIANCE", en tanto que la marca antecedente incorpora los vocablos *ANIMAL FOOD", diferencias que
modifican sustancialmente la extension, estructura y configuracion visual de los signos. Por consiguiente,
apreciadas en su conjunto, las marcas producen una impresion grafica diferenciada.---------------===s2secueves

En cuanto al aspecto fonético, el cotejo debe considerar la cantidad y secuencia de las silabas, asi
como el ritmo y la sonoridad resultante de la pronunciacion de los signos en su conjunto. En este sentido,
si bien ambas denominaciones comparten el vocablo *AMERICAN", la continuacién de cada expresion
difiere sustancialmente, pues la marca solicitada se pronuncia “AMERICAN ALLIANCE", mientras que la
marca antecedente se pronuncia “AMERICAN ANIMAL FOOD". Esta diferencia en la secuencia, extension y
sonoridad de los elementos que acomparian al vocablo comiin determina una cadencia y una impresion
auditiva distintas, permitiendo diferenciar ambos signos en su apreciacion de conjunto.--=------=--=-=----=--==-

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 ntimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estar 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 gue son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[... ] % wsemsmsemteemm e

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para pm%dﬂs los
productos de la clase 31, los cuales comprende “Alimentos  para  mascotas, mdusr;ﬁ&zadas n no
compredidos en lase 31. No se reivindica los vocablos por separados. Si la mmbmac;&a de eﬂsﬂ P

" Direceiin Hal:mtrul de Prupacdld [ntelectusl [DINAP[] Direcirices para ol examen de marcay en Paragaay, pp. 147, 266 y 298 | MM&! |.a.i1d d
Hireet r.l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1017 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“*AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 40624,-"2013 SOLICITADA POR NOVARA
S.A. -

Asuncion, 23 ﬁl':;ﬂ ]E'r:'

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de NOVARA S.A.
contra la Resolucion N° 1017 de fecha 05 de Septiembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 24 de Septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de NOVARA S.A.,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1017 de fecha 05 de Septiembre de 2019
dictada por la Direccifn de Marcas. —--rr-==mrmr=mrresimesmememmer s em e e esn s s st e e

Que, en fecha 22 de Octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
INEBIPIIBEED, wssveensnsmnnsimasnnasnsssassesaisnnssnsrnnsnsbes saierasnsensn sonss sassnsnsnatnnna s aamen s snn s s s s e i

Que, en fecha 21 de Mayo de 2020, el representante convencional de NOVARA S.A. expresd agravios.
Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
23 de Junio de 2020, - -mnommer e e e e e e e e s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 1017 de fecha 05 de Septiembre de 2019 considera que: “(..)Que la solicitud de
registro de la marea "AMERICAN ALLIANCE y etiqueta” ha sido presentada para amparar los servicios de /a
clase 35. Que habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado /a
existencia en dicha clase de la marca "AMERICAN ANIMAL FOOD", registrada con el nimero 440919 en
fecha 22 de Junio de 2017 a favor de AMERICAN ANIMAL FOOD CORP, Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)" --=-=-=-=====-==mmmrmmmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)3.) que la solicitud de estos
autos NO tuvo oposicion de la empresa propietaria del Registro No. 440.919 por considerar que no afecta a
sus derechos adquiridos con dicho registro 4.) la marca base del informe estd registrada para la clase 31 y
protege exclusivamente alimentos para mascotas, industrializados o né. 5.) es evidente que el Examinador,
en el informe acercado al Sr. Director de Marcas, no analizé la situacién como corresponde y por lo tanto
informé sdlo de un Registro sin tener en cuenta los numerosos existentes en diferentes clases y/o en clases
relacionadas, ni tampoco gue es el registro de un producto, cuando mi mandante estid solicitando la
proteccitn legal de in Servicing, () == s=reiosrmins e e e e e e ek e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L= 8

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 visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comiin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusid
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostlt‘.ne que: "EL dere
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1017 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“*AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*° 40624/2018, SOLICITADA POR NOVARA

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1017 de fecha 05 de Septiembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas, —«-----mrmmrm e e et

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N® 40624/2018 solicitada a nombre

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1017 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AMERICAN ALLIANCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 40624/2018, SOLICITADA POR NOVARA
S.A, mmeersevererasensraseerorsdsneriasreseeesenIesastn TSRO aSS IO e eSS SO S4B PO RSSO RS R 4SS

nombre de la empresa”; mientras que la marca en tramite de registro pretende obtener la cobertura para
servicios de la glase 33, la cual comprende: “Servicios de abastecimiento para terceros de productos tales
como alimentos balanceados para animales de compariia especialmente perros y gatos, servicios de
importacion, exportacion, representacion, organizacion de ferias con fines comerciales o publicitarios,
servicios de asistencia en la explotacion o direccion de una empresa comercial comprendidos en la clase 35
(TTEIMIEA J G100 ) W m e e oo e A E o e e fhea s S a s s 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 presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional. por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca antecedente y la marca solicitante, ---=----==-sssmmmm e

Que, desde el punto de vista grafico, la marca solicitada presenta una composicion conformada por la
denominacion *AMERICAN ALLIANCE", en la que el vocablo “American” se encuentra dispuesto en la
parte superior, escrito en color azul, mientras que “Alliance” se ubica debajo, con una combinacién de
colores rojo y azul. Asimismo, sobre la denominacién se incorpora un elemento figurativo compuesto por
trazos curvos superpuestos, en colores rojo y azul. Por su parte, la marca antecedente se presenta dentro de
una figura de contorno irregular, predominantemente rectangular y con bordes redondeados, en cuyo
interior se encuentra la denominacién *"AMERICAN ANIMAL FOOD", dispuesta en tres lineas y escrita en
letras estilizadas de color blanco, acompanada de elementos graficos en el fondo de la etiqueta,--------------

Marca Solicitada: Marca Antecedente:
Ameru:%
Alliance

En consecuencia, desde el punto de vista grafico, los signos presentan diferencias notorias en cuanto
a su composicion, disposicion de los elementos denominativos, tipografia, combinacién cromatica,
estructura de la etiqueta y elementos figurativos, generando una impresion visual de conjunto claramente
diferenciada. Si bien ambos signos comparten el vocablo *AMERICAN", este se encuentra acompanado de
elementos denominativos y graficos distintos, cuya apreciacion conjunta contribuye a diferenciar las
TTRATCAR BT B o e e i e e e S e R i S e e e e e el b L e

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en 1gua|dad
de condiciones, yaqueesin Sigm:t con caracterﬂ'sncas pmplas que lo hacen diferente, nnglnal is
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 301 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MILLA CALA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 73811/2018 A NOMBRE DE VINA VIK
BPAL cwoscnmiciuuonss ook e okt Shias ok e S e A i

Alexander Vik, el fundador de Vifia Vik SPA, eligié en el afio 2004 para crear un vino tnico fue el Valle de
Millahue, en Chile, denominado por los indigenas como "Lugar de Oro) siendo esta la traduccién al
espanol de la palabra araucano (milla = oro; hue = lugar de). De Millahue deriva la palabra Milla, el cual es,
sin lugar a dudas, ademas el elemento principal, en tanto que el segundo elemento, la palabra "CALA", es
sindnimo de arroyo o ensenada pequena. Por su parte, la denominacién CALLIA corresponde a una palabra
de fantasia, sin significacion conocida.(...)". —====+=ssssasmmmmmm e et s e s

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas MILLA CALA (solicitada en clase 33) y la marca CALLIA
(registrada en Clase 33 ), — e mmmm e

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
I BT TENBIIBE s bsicmeiainsissimnivfeint s o 5 S s O T Sl R A S

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca *MILLA CALA", clase 33, con la marca
oponente “CALLIA * clase 33, ——=sessrnmmnes s e e e e e

MILLA CALA (marca solicitada) y,

CALLIA (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. —--seee 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 comtin, 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 analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente hitigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del analisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitrara (747 == - sme e

Que, analizando el aspecto ortogrifico y fonético de la marca solicitada “MILLA CALA" frente a la
marca oponente “CALLIA”, se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten determinadas letras,
presentan diferencias en cuanto a su_estructura, extension v disposicion de los elementos que las
componen. En efecto, la marca solicitada esta conformada por dos vocablos, *"MILLA" y “CALA", mientras
que la oponente consiste en una unica denominacién, “CALLIA", circunstancia que determina una

' Derecho de Marcas, Jorge Otamendh. Editorial: LexisNexts - Abeledo-Perrot AND: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 301 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MILLA CALA", CLASE 33, EXPEDIENTE N°® 73811/2018 A NOMBRE DE VINA VIK

1 SN oSS ———

Asuncion, 2 8 AGU Zu/b

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SALENTEIN
ARGENTINA B.V. en contra de la Resolucion N® 301 de fecha 04 de Junio de 2021, dictada por la Direccion

de Astuntos Marcarios LIIBIOS0S, ¥; --=mrmremsemmm e et st s s e s s s e
RESULTA:

Que, en fecha 26 de Agosto de 2021 se presenta el representante convencional de la firma
SALENTEIN ARGENTINA B.V. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 301 de fecha
04 de Junio de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,-«==«-s=ssssmsemeesmmmmmenn s

Que, en fecha 22 de Marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso
interpues{u_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 01 de Abril de 2022, el representante convencional de la firma SALENTEIN
ARGENTINA B.V. expreso agravios; en fecha 06 de Julio de 2022 el representante convencional de la firma
VINA VIK SPA contestd el traslado de los agravios. En fecha 10 de Agosto de 2022, esta Direccién dicté la
providencia de Autos para ResolVer. ----=«--erererrmmmm s e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: (.. )Que, analizada la oposicion MILLA CALA (marca
solicitada) y CALLIA {marca oponente), esta Direccién es del criterio que las marcas en pugna deben ser
analizadas en su conjunto, asi podemos notar que al comparar la marca solicitada con la marca base de la
oposicion realizada, estas no dejan la misma impresion. Existen entre ambas suficientes diferencias que
garantizan la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna. Por lo que no existe ningtin impedimento
para denegar la marca solicitada. La misma cuenta con los requisitos de novedad y especialidad requeridos
por nuestra legislacion marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden
eventualmente justificar su rechazo. Que, es muy notoria la diferencia entre las marcas en pugna. Al
pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos, las mismas difieren en el plano fonético, evitando
la posibilidad que el piiblico las asocie entre si, por lo que no existe impedimento para denegar la solicitud
o R O e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante SALENTEIN ARGENTINA B.V. y manifiesta: (. JE/
andlisis de conjunto de marcas en pugna es valido como elemento decisivo cuando presentan elementos
no llamativos, pero la situacion cambia cuando una de ellas esta formada por un elemento que impacta en
la percepcién que se tiene del signo. Es el caso de MILLA CALA, la marca solicitada, en que CALA aparece
como el elemento llamativo. Y CALA es confundible con CALLIA, base de fa oposicidn. La resolucién
impugnada tomé el principio general de [a visién en conjunto de las marcas, dejando de lado el criterio
especifico del elemento vedette, que es el que corresponde en este caso, atendiendo que en la marca
solicitada hay una palabra llamativa (CALA) que acapara la atencion del conjunto. Y el cotejo entre CALA y
CALLIA pone de manifiesto que se trata de dos signos confundibles.(...)" -========sm=srmemsmmsrsrmes e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 301 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MILLA CALA", CLASE 33, EXPEDIENTE N* 738112018 A NOMBRE DE VINA VIK
T

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 andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por efemplo, 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 estara determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por efemplo, 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 °[...] En principio, las coincidencias en fa
parte inicial de los signos denominativos pesan mds al apreciar la similitud que las coincidencias en Ja parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una

similitud wsua." menor que J'c:s e!emenros que aparecen al comfenzo .E:Lm;,smn_mmia._las_.sﬂa&as_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 CALLIA se extiende al
uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada (las letras: C-A-L-L-1-A), razén por la cual esta dependencia administrativa
considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, toda vez que la marca posterior posea
elementos que la diferencien de la marca anterior, «=-=-«sse e s

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas MILLA CALA
en laclase 33 y la marca CALLIA en la clase 33, —=sreemmmmmmmmmmm s st

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintas 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° 301 de fecha 04 de Junio de 2021 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos, -=--=-===---=ssmmssemmm e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“MILLA CALA", clase 33, Expediente N® T3811/2018, soli

* Direceson Macsonsl de Propiedad Tntelectual (DINAPLY, Directrices parn ef examen de marcas en Paraguay, pp, 147, 266 y 298 | Disponsbie en:
b wewews dbinaps oy py ' poctel's 3 propiedad-mdustrial marcas igectfices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 826 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ACTIKERALL", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 88477/2018 A NOMBRE DE
FARMEDIS S.A.. e e -

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

Que, al iniciar el analisis de las marcas 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 analisis desde la 6ptica de los eventuales consumidores, «-----------eeanee-

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 “ACTIKERALL" en la clase 05, con la

marca oponente “ACTINERVAL" registrada en la clase 05.---=-===r=rmmmmmem e e e
ACTIKERALL (marca solicitada) y,
ACTINERVAL (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, —--see e 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 anilisis 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 andlisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitTaria (747). -« -eescmm e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *ACTIKERALL " y la marca oponente
“ACTINERVAL", por mas que compartan la raiz “ACTI" no se leen de la misma manera al tener terminaciones
disimiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminacion “KERALL" de la solicitante difiere
ampliamente de la terminacion “NERVAL" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura
ortografica y por ello también se pronuncian diferente, =--------sesmmmrmmm o

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 vy no a sus ele omados de

! Derecho de Marcas, jorge Otamendi. Editorial: LexisMNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 826 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ACTIKERALL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 88477/2018 A NOMBRE DE
FARMEDIS S.A.,+--s=s=sssszsresmsaresmesmanemmmsemennencnss easremtesiastasensanenanene e

Asuncién, 2 8 AGD 7076
VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de FARMEDIS
S.A. en contra de la Resolucion N2 826 de fecha 16 de Noviembre de 2021, dictada por la Direccion de
ASros Martarbon LRIEIOEOR, Wi < et i i s e o e e e i e S S et s i

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de BAGO GROUP
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 826 de fecha 16 de Noviembre de 2021,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIGEIOS0S, «=««ss=ssresresasmmsrmmmneee s e cmec s sns s ssan s ns s

Que, en fecha 29 de Diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurso
iT'It'ETPUEStD. .........................................................................................................................

Que, en fecha 22 de Abril de 2022, el representante convencional de BAGO GROUP S.A. expreso
agravios; en fecha 17 de Mayo de 2022 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresion de
agravios y ordeno el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. —=--sssmmeessmmmsmmmrmsen e oo

Que, en fecha 29 de Agosto de 2022 esta Direccién 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.-=======ssssemmmmee oot

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, cabe mencionar que existen otras marcas
registradas en la clase 5 a nombre de diversos titulares que llevan insertas en sus denominaciones la raiz
ACTI y todas ellas coexisten pacificamente en el mercado (ACTICAND, ACTICOL, ACTIMEL, ACTIMIDE
entre otras), por tanto, puede considerarse una particula de uso comtin en la clase 5 y esta circunstancia no
puede ser alegada por la oponente como fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacifica con la
marca solicitada cuando ya se halla coexistiendo en el mercado con marcas que poseen las mismas
SIMITEUAES, ((..), === = mmmmm s e e e e e e e e e oo oo stc s e s st s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BAGO GROUP S.A. y manifiesta: “(..)Que,
asimismo, la doctrina ha dado un mayor valor a las partes iniciales de las marcas, y en este sentido "ACTI"
son las mismas iniciales que mi mandante utiliza ademis la solicitante realizo una pequefia variacién de
letras que de ninguna manera se pueden considerar como ninguna novedad por resultar un cambio
minimo que no consigue distinguir las marcas en pugna y hace parecer derivada de la marca de mi
T o T 1 11 =

Que, el solicitante no contestd el traslado de la expresion de agravios, por lo_gue
S n AT

A SN - e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 826 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ACTIKERALL", CLASE 05, EXPEDIENTE N* §3477/2018 A NOMBRE DE
FARMEDIS S.A..--r-srmrees S

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusién 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 Resolucién recurrida,---------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 826 de fecha 16 de Noviembre de 2021 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos., =-=«s-ssses o

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ACTIKERALL®, clase 05, Expediente N2 88477/2018, solicitada a nombre de

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 826 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ACTIKERALL®, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 88477/2018 A NOMBRE DE
Y 3 T e —

elementos tomados de forma separada, razén por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -atin en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de 1a Marca anterior, = ««-ss s e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, senala 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 posicién 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 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 silabas y su orden y
acentuacion 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
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 (... )"\ w==mmremmmmmmm e e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser considerado al momento de determinar la procedencia de la
oposicién en estudio es la existencia de una eventual coexistencia registral previa. Al respecto, se advierte
la existencia de otra marca registrada en la clase 5 que incorpora la raiz "ACTI" como parte de su
denominacién. En ese sentido, conforme a la biisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion,
ademas de la marca que sustenta la presente oposicion, se encuentra registrada la marca *COLGATE
ACTI-CLEAN", Registro N° 449676; ACTIVIT, Registro N2 608516; ACTICOL, Registro N® 610755, ACTIFLORA,
Registro N2 567911, a nombre de titulares distintos y para productos comprendidos en la misma clase §. —---

Este extremo demuestra que la marca oponente coexiste registralmente con otro signo que incorpora
el elemento *ACTI", circunstancia que debe ser ponderada al momento de analizar el riesgo de confusion en
el caso concreto. En consecuencia, esta Direccién no encuentra fundamentos juridicos suficientes que
impidan la concesion del registro solicitado, toda vez que las circunstancias analizadas no evidencian un
riesgo de confusion o asociacion que justifique el rechazo de la solicitud, —---=-ssmeemmmeemmsmm s

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos 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==sesemreemsmsmmeencmsemnenenseaenneas

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica Eg‘rfﬂ' las

en la clase 05 y la marca oponente ACTINERVAL registrada en las clases 5. ---- r{;‘_:-*r:“?-*'.-'" S BT A S
[\, ke ;
" Direceion Nacional de Propiedad Intelectoal (DINAPL, Directrices pava of examen de marcas en Paraguay, pp. 1-:"?‘2-65 1laspoy
hitp fwewew dinaplgoy. oy pogtal viipropsedad-indusiial moncas/direcirices i Dl i

' *DERECHO DE MARCAS” = [orge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 372 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DICTADAPOR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "OTOGAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 99916/2018, A NOMBRE DE LABORATORIOS GALEANO
Y R R R e SE S I SRR

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 *OTOGAL", clase 05, con la oponente “OTOGEN" clase

OTOGAL (marca solicitada) y,

OTOGEN (marca oponente)

Que, analizando los aspectos ortografico y fonético de la marca solicitada “OTOGAL” frente a la marca
oponente “OTOGEN", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento inicial “OTO",
presentan diferencias relevantes en su composicion y terminacion. En efecto, la marca solicitada culmina
en “GAL", mientras que la oponente lo hace en *GEN", circunstancia que determina una configuracién
grafica y una sonoridad final claramente diferenciadas, incidiendo directamente en la forma en que ambas
denominaciones son percibidas y pronunciadas.------=--e e

Que, sobre el alcance de la proteccién marcaria, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no
pratege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” Conforme
a este criterio, la proteccion se extiende al conjunto del signo y no a sus elementos considerados
aisladamente. En el presente caso, el elemento “OTO", por constituir un término de uso comun y frecuente
en el lenguaje técnico, farmacéutico y veterinario, no puede ser objeto de apropiacién exclusiva, por lo que
su presencia coincidente en ambas denominaciones no resulta suficiente para determinar, por si misma, la
confundibilidad de 108 SIgNOs.-«-===smm s mrmem e e

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe
efectuarse atendiendo a la impresién de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la
comparacion aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi sefiala: ...En
principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y nos sus partes integrantes separadas en forma
arbitraria (747)’. Bajo esta perspectiva, las diferencias existentes entre "OTOGAL" y *OTOGEN",
particularmente en sus terminaciones “GAL" y *GEN", permiten distinguir suficientemente ambas
denominaciones en los planos ortografico y fon@tico, ==« e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefalan cuanto
sigue: *...) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un anélisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para gue no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguwientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o Gom
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo antr:“% CLENG
posterior ALEOSAN(...) " -=-=-<=wmsmmmmmmrea st i L LR

! Dereche de Marcas. Jorge Olamendi, Editorial: LexisMNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003 .I\”:.; i3
 Dhreccitn Nai..lunn| di I‘rufrlnlud lm:l:-:uul 1|HHAFII. D.lneunmpdm el exumen de marcay en Pavaguay, pp, 147 ¥ 266 | [hWHLHt D=L &
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 372 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “OTOGAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 99916/2018, A NOMBRE DE LABORATORIOS GALEANO
S.A.----- - i

Asuncion, ZE A

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LABORATORIOS
GALEANO S.A. contra la Resolucién N° 372 de fecha 10 de Agosto de 2020, dictada por la Direccion de
Astinitos Marcanos LiNgiosos, Y- remrmoemmmmeersssmnreassrspararessenassmensansesnssrmnnammemsm—s e mn e e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de Octubre de 2020 se presenta el representante convencional de LABORATORIOS
GALEANO S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 372 de fecha 10 de hgosm
de 2020, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIgiosos. -=--=-==-=-ssssremnsmmnnsmmnnmnnnnnnnmnnnan s

Que, en fecha 14 de Marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso
ey 4 L ittt ekttt et oo et o oot

Que, en fecha 06 de Octubre de 2022, el representante convencional de LABORATORIOS GALEANO
S.A. expresd agravios; en fecha 03 de Febrero de 2023 el representante convencional de OURO FINO
SAUDE ANIMAL LTDA. contesta la expresion de agravios. Esta Direccion General llamé autos para resolver
eri fecha 23 de Febrero de 2021, ------=-sssresemmmmmmnmn e s s e s e e e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: ¥..)Que, analizando la oposicién contra la solicitud de
registro de la marca OTOGAL (Marca solicitada) vs OTOGEN (Marca oponente), en un analisis en conjunto
encontramos que la marca solicitada son muy similares en los planos gramatical, fonético y sobre todo en
las ultimas silabas, la cual las torna extremadamente confundibles, ya que ambas marcas evocan la misma
idea, el mismo concepto y por ende, hace que sea imposible su pacifica COEXISteNCia.(...)-=«--«=ssssresnssscmseans

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(...)Nada mds alejado de la verdad pues
existe al contranio de lo afirmado una amplia diferencia que la hace totalmente disimil justamente bastara al
pronunciar una seguida de la otra, OTOGEN, OTOGAL son fonéticamente, grificamente y visualmente
distintas no basta el hecho de compartir la denominacién principal "OTO" para determinar que la
denominacién OTOGEN es repetida de manera secuencial como lo pretende la adversa y como considero
el inferior. Ademis la denominacion que al momento de analizar se debera realizar en su conjunto, no letra
por letra, lo que mi mandante pretende registrar es OTOGAL..(...)-=+==-====t==snssssmsessessesronanesasmsonsmnmnnnssns

Que, contesta la expresion de agravios OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA. y, entre otros
argumentos, expresa: "La apelante fundamenta su apelacién mencionando que las marcas en litigio solo se
comparte la raiz "OTO", y que existen otras marcas registradas con la misma raiz inicial con anterioridad en
la misma clase. Sin embargo, como la Sefiora Directora puede percibir y con su excelente criterio podra
confirmar, que no es solo la raiz de la marca solicitada lo que la IMPOSIBILITA la obtencién de su registro,
se trata de cotejarlas en sus CONJUNTOS y es alli en donde indudablemente se observan sus extremadas
semejanzas ya que la presencia de la G al final, de cada conjunto, genera indudablemente un riesgo de
confusién que no se puede negar.(...).
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 372 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “OTOGAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 99916/2018, A NOMBRE DE LABORATORIOS GALEANO

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. 5i bien es cierto que entre las denominaciones
“OTOGAL", (solicitada) “OTOGEN" (oponente), comparten la silaba “OTO", existen otras marcas registradas
dentro de la misma clage 05. En ese sentido, segiin 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: Otosana, clase 05, Registro N® 571119 a nombre de MUNDO ANIMAL LABORATORIO
VETERINARIO LTDA.; OTOCALMIN, clase 05, Registro N° 588290 a nombre de Quimfa S.A.; OTOPROL, clase
05, Registro N° 586930 a nombre de Comfar S.A.E.C.A..; OTOCURA, clase 05, Registro N° 591699 a nombre de
Guayaki S.A.; OTOC, clase 05, Registro N* 619269 a nombre de SEVEN PHARMA PARAGUAY 5.A.; extremo
que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la
marca oponente pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente.----«---

Que, ahondando ain mas en el analisis, esta Direccion considera oportuno traer a colacion 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 inclusibn 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, 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 priblico consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante *OTOGAL", 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 prudllﬂﬂs en dicha clage. ==« ceemmmm e e

Que, ademas, tratandose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que
el consumidor suele prestar un grado de atencion mayor al momento de su adquisicion, particularmente
cuando se trata de productos medicinales y veterinarios, circunstancia que constituye un elemento
adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusion, —-----------

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 revocar la Resolucion recurrida.---------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N® 372 de fecha 10 de Agosto de 2020 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigios0s. -«--+<=-remerarmmcsmesermmmreeiineecaassmaniannsnnsesasnsiasn casmsssesnn

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “OTOGAL",
clase 05, Acta N°® 99916/2018, solicitada a nombre de LABORATORIOS GALEANO

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, - -2

itedlotaht
Dizeccian lih ;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1611 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2059, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REPACTO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101599/2018, SOLICITADA POR BASF SE wem———
marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
P 114 2 ] 3 o T T Y,e e

GOBIERNO p#1. | %ﬂfg {.I

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 ideolégico 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 enla sigiiente COMPATACIING  ——+rrvssrecsmeismmrsicimiaisrisnsirismrssomsessm st riresrumararveserensssevee

REPACTO (solicitada), y
PACTO {base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual de las denominaciones enfrentadas, debe tenerse
presente que la comparacion de las marcas debe efectuarse atendiendo a su impresion de conjunto,
considerando, entre otros aspectos, el nimero de letras, la secuencia en que estas se presentan y la
estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada “REPACTO" y
la marca base de rechazo “PACTO", se advierte que ambas comparten integramente la secuencia “PACTO",
diferencidndose tinicamente por la incorporacion del elemento “RE" al inicio de la marca solicitada. Esta
adicion modifica la extension y estructura del signo, genemndu una configuracion visual diferenciada
respecto de la marca antecedente, — - e

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y & fin de efectuar el analisis fonético,
corresponde considerar el niimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y sonoridad. En
tal sentido, la marca solicitada "REPACTO" se encuentra compuesta por tres silabas, “RE-PAC-TO”, mientras
que la marca antecedente *PACTO" esta integrada por dos silabas, “PAC-TO”. La incorporacion del elemento
“RE" al inicio de la marca solicitada introduce una silaba adicional y modifica su estructura sonora y ritmo
de prununciaciﬁn_ En consecuencia, si bien ambos signos presentan coincidencia en la secuencia “PACTO",
la diferencia existente en su conformacion fonética permite apreciar una sonoridad global diferenciada.----

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 analisis del numero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el mimero
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 estara 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 ritme de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan mas al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o fi nal de los signos. Los consumidores conceden menos rmpﬂnancwa a la parte final de los signos

bt - 1“11-' A ] i' Crstali
' F"”Iilur]'f e 1 1 -
. i ﬂ'f"ﬂf"‘"' GI-'“
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! Drrecciin Nil.ll.]nil- de Pmpd:nhd lm:b::mll 1I'HHAPII. Mrl'rmrm Pﬂ!ﬂ n’ examen de marcas on Paraguay, pp. 147, 266 ¥ 298 . Disponible en:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1611 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2059, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REPACTO", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 101599/2018, SOLICITADA POR BASF SE —----=-=sressssmsmsasmnaanaaas

Asuncion, 23 AGD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BASF SE contra la
Resolucion N° 1611 de fecha 13 de Noviembre de 2019, dictada por la Direccién de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de Noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de BASF SE, e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1611 de fecha 13 de Noviembre de 2019
dictada por la Direccion de Marcas, —--===--=r==rrsmmrmmmm o

Que, en fecha 05 de Marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedi el recurso de apelacion
g o L0 o

Que, en fecha 02 de Noviembre de 2020 el representante convencional de BASF SE expreso agravios.
Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
03 de Diciembre de 2020, —----=smmsrmemmr e e e e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidon N° 1611 de fecha 13 de Noviembre de 2019 considera que: *(..) Que Ja solicitud de
registro de la marca "REPACTO " ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que
habiéndose realizado la blisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca "PACTO", registrada con el niimero 356506 en fecha § de Diciembre de 2011 a favor
de DOW AGROSCIENCES LLC, Comentario: Que ambas 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
L T Lo T O

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) Que, asimismo, es menester
que la Sefiora Directora tenga presente el siguiente detalle: mi mandante ha limitade su marca a
"FUNGICIDAS" en la clase 05, mientras que la marca registrada protege: "EXCLUSIVAMENTE productos
pesticidas y herbicidas.” Esto significa que si de conformidad a lo expuesto precedentemente ya quedo
determinada la carencia absoluta de probabilidad de confusion entre las marcas "REPACTO", solicitada, y
"PACTOQ", registrada, con este factor que se agrega al cotejo marcario Ja misma deja de ser improbable para
pasar a ser imposible, dado lo milimétricamente delimitado que se encuentra el sector de mercado que se
intentara explotar con la marca "PROVYTA", razon por la cual surge aplicable la iiltima parte del articulo 6
de la ley 1294/98 el cual reza cuanto sigue: "El registro solicitado podra... concederse con una limitacién
para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegacion".(...)" —=--======s=sssseeseeus

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

que en su conjunto sea pnml:rle distinguirlas. En tal sentido, Jorge Dtamerﬁﬁ sostieRe que;,
Abyp. Clanthy Pamgfis(

Diree rurJ{ o ST i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1611 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2059, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REPACTO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101599/2018, SOLICITADA POR BASF SE

Resolucitn N*®

Que, en fecha 27 de Noviembre de 2019 el apelante ha solicitado, la adecuacién de su descripcién,
quedando de la siguiente manera: “Fungicidas. Clase 05.(CINCO). ---=mmmmmmmmmsm e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca "REPACTO" pretende el registro para la glase 05, para los siguientes productos: “Fungicidas. Clase
05.(CINCO)."; la marca "PACTO" se encuentra registrada en la glase 05, para los productos:
“EXCLUSIVAMENTE productos pesticidas y Berbicidas”. ==s=sesssesem st

Asimismo, resulta importante sefialar que la firma BASF SE ya posee el registro de la marca REPACTO
en varias clases del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la bisqueda en la base de datos del sistema
informatico institucional se verifican los siguientes registros: N°® 492072 en la clase 01; N® 492073 en la clase
31. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
b L oL £ 1) T o

Que, si bien es cierto que la marca solicitada fue presentada para distinguir productos de la clase 05,
mientras que los registros previamente obtenidos por la firma solicitante corresponden a las clases 01y 31,
no puede perderse de vista que la cobertura de la presente solicitud se encuentra expresamente limitada a
“Fungicidas”. En ese sentido, se trata de una cobertura especifica y claramente delimitada, vinculada con
los productos que la solicitante ya distingue bajo la marca *“REPACTO" en las clases antes mencionadas,
evidenciandose que la presente solicitud tinicamente procura extender la proteccién de un signo marcario
ya registrado para identificar productos relacionados dentro de su misma linea comercial.----=-====---=2-------

Que, al analizar las coberturas de las marcas enfrentadas, se advierte que ambas amparan productos
comprendidos en la misma clase 05; no obstante, las diferencias existentes entre los signos, sumado a que
los productos distinguidos se encuentran dirigidos a distintos sectores del mercado y consumidores,
permiten colegir que ambas podran coexistir pacificamente en el mercado, sin generar riesgo de confusion
o asociacion para el piblico consUMIdor. === -—rer e

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar 1a resolucion recurTida, «-es e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1611 de fecha 13 de Noviembre de 2019 dictada por la
D]recc]"jn dE Marcas- —

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"REPACTO", clase 05, Acta N° 101599/2018 solicitada a nombre-de BA

"+ )
Y N
Art. 3¢ N QUESE.--++=-=s==ssssmmsmrmssmmessm s P !
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 688 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *“Chaco'i Birreria Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 7212/2019,
SOLICITADO POR LUCKY JIM ENTERTAIMENT S.A. .—=--=-==sscsmmcsana -

la denominacién CHACO' Birreria solicitada por la adversa, automdticamente la asociara con la marca LA
Birrerta de mi mandante, y erroneamente pensard que mi mandante estd desarrollando una linea de
productos a partir de su marca y que la marca solicitada corresponde ahora a una nueva variante de la
original, concluyendo finalmente que los servicios ofrecidos bajo la marca CHACO'] Birreria son propiedad
de mi mandante.(...)" —---====rrrmm e e et et s s s e e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L 8T e R

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 “Chaco'i Birreria®, Clase 43 y la marca oponente “LA
BT ICHRR A, ociimsn s o e i A S S A A A i e i

Que, del cotejo ortogrifico y fonético entre la marca solicitada “Chaco'i Birreria Y ETIQUETA" v la
marca oponente “LA BIRRERIA®, se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento
“BIRRERIA", presentan diferencias relevantes en su estructura, composicién y pronunciacion. En efecto, la
marca solicitada se encuentra encabezada por el término *Chacoi", mientras que la marca oponente
incorpora la expresion “LA”, elementos que generan una impresion de conjunto claramente diferenciada al
ser apreciados en su totalidad. -=ms e

Chaco'i Birreria Y ETIQUETA (marca solicitada), y

LA BIRRERIA (marca oponente)

Asimismo, corresponde considerar que el término *BIRRERIA" de origen italiano, cuyo significado
es “cerveza’, por lo que constituye una expresion vinculada directamente con dicha actividad y, en
consecuencia, posee un caricter débil respecto de productos o servicios relacionados con la cerveza, no
resultando apropiado conferirle un monopolio marcario de manera aislada. En consecuencia, las
diferencias existentes entre “Chaco'i Birreria” y “LA BIRRERIA", particularmente por la presencia de los
elementos “Chaco'i” y “LA", resultan suficientes para generar una impresion visual y fonética diferenciada,
disminuyendo el riesgo de confusion o asociacién por parte del consumidor, Por tanto, consideradas las
marcas en su conjunto y atendiendo a los elementos que poseen mayor capacidad individualizadora, se
concluye que las diferencias existentes entre los signos resultan suficientes para permitir su coexistencia,
sin perjuicio de la valoracion de los restantes criterios aplicables al cotejo marcario.--==-=--==s=sseesmssscecanaaa

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la gtiqueta que la acompana. En efecto, mientras que la marca
oponente carece de elementos grificos, la solicitada no se limita a una expresion meramente
denominativa, sino que se encuentra acompanada de una composicion grafica en la que se destaca la
denominacién “CHACO'!", presentada en letras maytsculas de estilo particular, con un disefio que
incorpora elementos graficos alusivos a la actividad cervecera. En la parte superior de ‘J,zfdmc-n‘nnacmn se
observa la representacion estilizada de un engranaje, flanqueado por dos vasos de ezd, mien
debajo de “CHACO'l" se encuentra la expresion “BIRRERIA”, en letras may(isculas de?fn:/rmr raniaq
ello conforma una composicidn visual particular que, apreciada en su conjunto, é.'pta afrﬁ .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 688 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “Chaco'i Birreria Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 7212/2019,
SOLICITADO POR LUCKY JIM ENTERTAIMENT S.A, ,— -------xnnzs=c

Asuncion, ?P AGR N8R

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de LUCKY [IM
ENTERTAIMENT S.A. contra la Resolucion N2 688 de fecha 07 de Diciembre de 2020, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitIZIosns, 1) «sessssee s i

RESULTA:

Que, en fecha 23 de Febrero de 2021 se presenta la representante convencional de LUCKY JIM
ENTERTAIMENT S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 688 de fecha 07 de
Diciembre de 2020, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----=----=-==--smmmsmrammnramnnnnes

Que, en fecha 26 de Mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
D PSR, == eem e m oo e e e e e e e e

Que, en fecha 05 de Octubre de 2021, el representante convencional de LUCKY JIM ENTERTAIMENT
S.A: EXPretl AETAVIOR, =re=semeemsemtsrosnms s e st e e e e e S e e et e

Que, en fecha 05 de Julio de 2022, se presenta la representante convencional de GANANCIAS Y
SERVICIOS S.A., y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion General tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de Agosto de 2022.-----~-+=====-=--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..)Que, analizada la oposicién, "CHACO'l Birreria Y
ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "LA Birreria” (marca oponente), consideramos que la identidad de
denominaciones es absoluta, tanto en el aspecto gramatical como conceptual, esto se debe a que la
solicitud previa de la oponente se encuentra completamente comprendida en la marca solicitada, el
elemento inicial "CHACO T” no aporta novedad para lograr la distintividad respecto a la oponente, por lo
que la misma carece de elementos distintivos en el plano gramatical, visual y por sobre todo conceptual,
por consiguiente, y en consideracion al posible riesgo de asociacion o confusion en el piblico consumidor,
la solicitud se encuadra dentro de las prohibiciones del Art. 2 inc. g). Que, existiendo claramente una
relacion conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrin caer en la confusion respecto al
servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razén de que la marca
pretendida por el solicitante es una copia de la adversa.--{...)" .——=========mmemsmsmm e e

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: “(..)La oponente no puede
pretender apropiarse con exclusividad de un nombre que hace referencia a un tipo de lugar, es como si se
estuviese prohibiendo el uso de palabras como: Bar, Restaurant, Cantina. La razon para dar lugar a la
oposicion ha sido muy muy débil. Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir que las

"

marcas en pugna en autos son distintas, y por ende, no confundibles entre si.--(...)"=-====--ememsemmmmreanann.

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de GANANCIAS Y SERVICIOS
S.A.. y manifiesta: “(...)Como se demostré en instancia inferior, en el caso de autos no se trata simplemente
de una palabra en comun. Entre la denominacion solicitada en autos y la denominacién de mi mandante
existe un elevadisimo riesgo de asoc'i'ac‘uin o confusién indirecta ya que tanto la ma diersa como
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 688 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *Chaco'i Birreria Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 7212/2019,
SOLICITADO POR LUCKY JIM ENTERTAIMENT S.A. . --sssssresasssssamsnnssmmsnsesassnncs

identidad propia y contribuye a su capacidad distintiva para individualizar en el mercado el origen
empresarial de los servicios que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente: —-+===s=ssrssersrseaseas

marca solicitada marca oponente

HH
CHACOI

BIRRERIA P
Denominativa

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 clases relacionadas que utilizan “BIRRERIA" como parte de su
denominacién, tales como: LA BIRRERIA BREWING CO., registro N® 538645, en la clase 32, registro N®
538646, en la clase 43, registro N° 538647, en la clase 35; BIRRERIA ARCE &PASTRONE, registro N° 535940, en
la clase 32; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas con dicho
vocablo-BIRRERIA-a nombre de diferentes titulares y en clases relacionadas, por ende, esta Direccién no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en
PRI, s mm e s e A I S L o A R M R A S S S A e MR S e A X A S

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas “Chaco'i
Birreria Y ETIQUETA” en la clase 43 y la marca “LA BIRRERIA” clase 43, —-----ssmmrmmsmmmmsmme e oo

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.---------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 688 de 07 de Diciembre de 2020 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItZIOSOS, «=-=ssseesesmmsmmnicimmuminasaimnmssnniamunesen

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
*Chaco'i Birreria Y ETIQUETA”", Clase 43, Acta N° 7212/2019, solicitada a nombre de




