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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 632 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLEXYON Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 28672/2019, SOLICITADO POR SUSPENTECH INDUSTRIA DE
COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.---+-=-csssseses S

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 la marca solicitada
“FLEXYON Y ETIQUETA" Clase 12 y la marca antecedente *FLEX ONE Y ETIQUETA" Clase 12,-----------=---=---

Desde el punto de vista ortografico, se advierte que ambas denominaciones comparten la secuencia
de letras "FLEX", ubicada al inicio de los signos. No obstante, la marca solicitada “FLEXYON Y ETIQUETA"
presenta una configuracion denominativa diferente respecto de la marca antecedente *FLEX ONE Y
ETIQUETA”, debido a la incorporacion de elementos adicionales que modifican su estructura grifica, Desde
el punto de vista fonético, si bien ambas expresiones comparten una sonoridad inicial semejante derivada
del elemento “FLEX", la composicion restante introduce diferencias en la pronunciacion, el ritmo y la
sonoridad de los signos, generando una impresion auditiva diferenciada.-------------=res o

FLEXYON Y ETIQUETA (solicitada), y
FLEX ONE Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefalan cuanto
sigue: *(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del ntiimero 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 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 (...)"--=============sssasassmmsmnssesmcamnccncaaees

Que, desde el punto de vista grifico, la marca solicitada “FLEXYON" presenta una etiqueta compuesta
por letras de color morado, en donde encima de la letra “O" se encuentra posada un camaleon. Por su parte,
la marca antecedente consiste en una etiqueta de fondos divididos en donde se encuentra “FLEX" con un
fondo negro y “ONE" con un fondo blanco. En consecuencia, desde el punto de vista grafico, ambas marcas
presentan diferencias notorias en cuanto a su composicién, disefio, tipografia, combinacién cromatica y
elementos figurativos, proyectando una impresién de conjunto claramente diferenciada. En virtud de ello,
los signos enfrentados resultan suficientemente distinguibles y aptos para coexistir pacificamente en el
mercado, sin riesgo de inducir a confusion o asociacion al priblico consumidor.------=--==rsemmmsarmnananaee

Marca Solicitada: Marca Antecedente:

FLEX[11?

.,

Que, la circunstancia de que las marcas compartan algunas letras no resulta-stfi

el rechazo de la solicitud, méxime al ponderarse conjuntamente los demﬁsJ_:,é,‘émen oy-ar
presente resolucion, de los que se desprende que los signos son suficientemenite diferencjablig.-{----------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 632 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLEXYON Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 28672/2019, SOLICITADO POR SUSPENTECH INDUSTRIA DE
COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.---s-serreserrarmmmraememeeanes

Asuncion, 8 AGD /

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
SUSPENTECH INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA contra la Resolucién N° 632 de fecha
19 de Mayo de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y; -===-===sssssssemmsamremmemn s e s

RESULTA:

Que, en fecha 21 de Septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de la firma
SUSPENTECH INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA e interpone recurso de apelacion
contra la Resolucion N® 632 de fecha 19 de Mayo de 2020, dictada por la Direccién de Marcas,----------===------

Que, en fecha 20 de Octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
FOLEYPARESAD Sovvensaiiaiiiinetinbostaiaoiiolin Siiibint e lian s s bih s ChRaunil i I s i S A Bl S e i et el i

Que, en fecha 29 de Enero de 2021, el representante convencional de SUSPENTECH INDUSTRIA DE
COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA expreso agravios; y esta Direccion General llamo autos para
resolver en fecha 1 deé Marzo de 202, -~ e smmm s e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(...) Que la solicitud de registro de la marca "FLEXYON y
etiqueta” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 12. Que habiéndose realizado la
bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"FLEX ONE", registrada con el nimero 408389 en fecha 16 de Diciembre de 2014 a favor de HONDA MOTOR
CO., LTD., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo
qgue de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)------+----=++------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(... JQue en primer lugar, se debe tener
en cuenta la denominacion de ambas marcas, donde a prima facie se puede observar las diferencias que
existen entre ambas, la solicitud de mi comitente se denomina FLEXYON, que puede pronunciarse como
FLEX YON O FLEXY ON (la separacién de la denominacién es tinicamente a los efectos de ejemplificar la
pronunciacién), mientras que el antecedente se denomina FLEX ON, que en espaiiol se pronuncia FLEX
UAN La denominacién de mi comitente no cuenta con traduccién alguna o significado textual,
constituyendo una denominacién de fantasia. Mientras que la marca FLEX ONE, esti compuesta de dos
palabras, contando cada una con propio significado, FLEX, que traducida al espariol significa FLEXIONAR y
la palabra ONE, la cual se encuentra también en inglés, y traducida al espariol significa UNO, es decir que
ambas denominaciones se pronuncian y suenan distinto, siendo este un elemento mds con el que se
comprueba gue no existe riesgo alguno de confusion 0 asOCIACION, (... ).===========r=ms=sroreneee g e ooeeneoee

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procede
g R e Hammeen H L T ST
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 632 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLEXYON Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 28672/2019, SOLICITADO POR SUSPENTECH INDUSTRIA DE

COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.-+-++==s====r=snsssntensessmsnmresresamennssamsenmenes

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FLEXYON Y ETIQUETA", Clase 12, Expediente N* 286722019, solicitada a nombre
de SUSPENTECH INDUSTRIA DE COMPONE -

Art.3®  NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 632 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLEXYON Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 28672/2019, SOLICITADO POR SUSPENTECH INDUSTRIA DE
COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.-----++==+==sssnssemssmnssmsmsmnnmssamssnmssmmssmnnnssammsnmnssmssnnnsssnmnsnnnssnnss

Que, segin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se encuentran
igualmente registradas en la glase 12 del nomenclador oficial: FLEXOR, Registro N® 494530 a nombre de
Bajaj Auto Limited; MULTI-FLEX, Registro N° 576229 a nombre de GENERAL MOTORS LLCK-FLEX,
Registro N® 603620 a nombre de KYB CORPORATION; Por consiguiente, ademas de la marca solicitante y la
marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el
elemento FLEX, lo cual demuestra la coexistencia previa y pacifica de las mismas dentro del mercado,-------

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

o R T

Que, los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa ~Cuando Ja marca consista en una etigueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin o necesario en e CoMmMercin” = --srsrssrsrmrrrmssissssssssssssssnssssssssnsssssssamssssrmsssssnnssasssssns e

Que, no obstante, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles™. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas factores adicionales analizados en la presente
ST DRI o i e s s A A L o S A i

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 y la marca solicitada.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucion recurrida. «=«---=ss=ssssesemmneanaas

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 632 de fecha 19 de Ma}'n de ' ictada pyr la
Direccion de Marcas.--===-=ssssesessemmammesemnssmna s ta e e ~noma Y . 3

' Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para o examen de marcas | armonigacion del derecho de
marcas en el MERCOSUR, Martinez Medrano, Gabriel A, y Gabriela M. Soucasse, Ediciones La Rocca, 20000 367 paginas.
! Sinchez Herrero, Andrés, “Confirsian de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncion, 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 937 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “WOW
BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 53411/2019, A NOMBRE DE TERA BEAUTY S.
DE RLL. DE C.V, -=-nrs-mmsomncsescencmeamsessanmenenmnes

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “WOW
BEAUTY BROWS!" y la solicitud de registro de la marca “"WOW BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA®, se
evidencia que la parte principal de la denominacion de la solicitante se encuentra reproducida en la marca
base de rechazo. En ese sentido, tenemos que la solicitud es muy semejante a la marca registrada “WoOw
BEAUTY", diferencidndose la solo por la adhesién de los vocablos, como se puede apreciar a continuacién:-

WOW BEAUTY FACTOR (solicitada)
WOW BEAUTY BEROWS! {marca base de rechazo)

Que, esta Direccién considera que la denominacion solicitada presenta similitudes susceptibles de
generar confusiéon con la marca base de rechazo. Ello obedece a que los vocablos “WOW BEAUTY"
constituyen el elemento distintivo, principal y de mayor fuerza identificadora del signo solicitado, siendo el

componente que captara de manera inmediata la atencion del consumidor .-==-=====sseemememmmmeeecceee

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, se advierte que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado, atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores. Sin embargo, del cotejo y analisis de los signos
considerados en su conjunto, sin efectuar desmembraciones artificiales, y de manera sucesiva y no
simultianea, se advierte que la impresion de conjunto que producen evidencia la existencia de una
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En consecuencia, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca *"WOW BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA" no podra
coexistir pacificamente con la marca base de rechazo “WOW BEAUTY BROWS", por cuanto presenta
mayores semejanzas que diferencias, méxime si se tiene en consideracion la naturaleza de los productos
comprendidos en las respectivas CoDertUIas, --==-=«= == smem s mem e

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 03. En ese sentido, contribuye traer a colacién lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 12034/038, el
cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de
asociacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el analisis
relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante “WOW BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA"
pretende cubrir los siguientes productos:*TODOS" comprendidos en la clase 03, mientras que la marca
base de rechazo “WOW BEAUTY BROWS" con registro N° 429287 cubre: “Todos, entre ellos, preparaciones
para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar,
Jabones, productos de perfumeria, aceites esenciales, cosmeticos, lociones capilares, dentrificos”. Teniendo
en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca
contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o
asociacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin,
resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas, —---=s-semmmmmmmm e

Que, desde el punto de vista grifico, la solicitud en cuestién se configura como un signo mixto,
integrado por la denominacién “WOW™ y elementos grificos y tipograficos que la acompaian, entre ellos la
expresion “BEAUTY FACTOR". No obstante, dicha configuracién no resulta suficiente g
prohibicion sefialada en el considerando precedente, toda vez que el elemento dengfish
constituye el componente distintivo y predominante del signo solicitado, coincide int
elemento principal de la marca base de rechazo. Asimismo, ambas etiquetas \presentart-ge 1
relevantes en su composicion grafica y tipografica, particularmente en la repreghmgﬂﬁn Ezad y

i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 937 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “WOW
BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA”", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 534112019, A NOMBRE DE TERA BEAUTY S.
0 OO 1 T R — s A e i

Asuncién, ] AGD 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TERA BEAUTY S.
DE R.L. DE C.V. contra |a Resolucion N°® 937 de fecha 15 de Julio de 2020, dictada por la Direccién de Marcas,

}r:— ....................................................................................................................
RESULTA:

Que, en fecha 18 de Marzo de 20103 se presenta el representante convencional de TERA BEAUTY S.
DE RL. DE C\V. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 937 de fecha 15 de Julio de 2020,
dictada por 1a Direccion de Marcas. - -eeee e

Que, en fecha 25 de Noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
AP A O TP 0, = === e e o ettt s

Que, en fecha 29 de Julio de 2021, el representante convencional de TERA BEAUTY 5. DERL.DEC.V.
expreso agravios. Esta Direccidn General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de Aosto de 202, s e mm e e e st e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..)Que la solicitud de registro de la marca "WOW BEAUTY
FACTOR y etigueta” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado
la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"WOW BEAUTY BROWS!', registrada con el nimero 429257 en fecha 14 de Setiembre de 2016 a favor de
LETIZIA CAROLINA VARGAS AYALA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SOLCIEATO.(.. J o sessnrsnnsssnnnninssniiamins siadssibunisunnsntubenieitnsnmsssmbsinmsssenioss s ukians hnsnms e s san et i mdatst o

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(... ). No
existe riesgo de confusion entre ambas marcas. 5i bien es cierto que ambos signos contienen las palabras
-WOW- y -BEAUTY-, existen otros elementos diferenciadores que permiten distinguir claramente un signo
del otro y que, en definitiva, son los que causan una impresion en el publico consumidor. En ese sentido,
como el Sr. Director podra apreciar a continuacién, la marca de mi mandante esti formada por tres
elementos caracteristicos: i, Elemento denominativo La parte denominativa de la marca estd compuesta
por tres palabras: WOW + BEAUTY + FACTOR. El hecho de compartir WOW BEAUTY, no es suficiente para
determinar que existird un riesgo de confusion entre los consumidores, pues los signos DEBEN ser
analizados en su conjunto y no separando palabras o silabas.(...) -ssssessesmresmansmmai e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
intet'puest01 ........................................................................................................................

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dent
fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. ------------=smmmmmmemmemme e - R oo \
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 937 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “WOW
BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 53411/2019, A NOMBRE DE TERA BEAUTY S.
DE RL.DE C.V. ---e--- S S

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N°® 12034/038 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, —-----------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 937 de fecha 15 de Julio de 2020, dictada por la
INTECCION e MIANEAS. e i o binine o 8 2 e i e i L e e e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “WOW BEAUTY
FACTOR Y ETIQUETA", clase 03, Acta N° 53411/2019, solicitada a nombre de TERA

Art. 32

[ireeg ow Gpngee! oo

Difeeeiie i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 937 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “WOW
BEAUTY FACTOR Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 53411/2019, .ﬂ. NOMBRE DE TERA BEAUTY S.
028 0 o) e ——

Resolucion N*®

manuscrita de la expresion “WOW™, que ocupa una posicion central y predominante en ambos signos. Si
bien se advierten diferencias en los elementos secundarios que acompafian a dicha expresion —"BEAUTY
FACTOR" en la marca solicitada y “Beauty Brows" en la marca registrada—, estas no resultan suficientes
para neutralizar la semejanza derivada de la coincidencia del elemento principal y de su destacada
configuracion grifica. En consecuencia, tales coincidencias resultan aptas para generar riesgo de
confusion o de asociacion en el piblico consumidor, conforme puede apreciarse a
COMEIIUACIBT1 e =>===nsmarssnmmmsmssnesasmnsnanmsnnessmnsssmas amasnnsnssensanssnsnsmsnsmnsensmmsamnsmassseseasmsnsaansensasssessanns

marca solicitada

BEAUTY FACTOR

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N° 2503/2025: “La mayoria de los casos de contlicto
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 objecion 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
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusién en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusién cualquier suposicién o percepcién erronea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad N0 eXiste,™ —«-=swrrermrmmrm s oo

Asimismo es importante sefialar que, la marca base de rechazo posee una "familia de marcas" con el
vocablo “WOW BEAUTY" a nombre de Letizia Carolina Vargas Avala 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 incluyven 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 caricter 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
L e e e e s

Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la vision en ccn}unth demuiesteg que si existe
posibilidad de confusién entre las marcas en pugna, mis ain teniendo en
enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador. -—*fl ----- e e S

lll___ |l.1‘ *
-.:}.-J |. B

L I‘.lrr:crmen Macional de Fl'\ﬂ'l"il:'\ihl.l Invielecnel, (2025) Dhirectrien pare of Examen de Maniar en Porgo, Shud s
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: I‘.nrecu. {m Nacional dq: Pru.[ucdaq,ﬂ welectual {DIN#.PI] J')-.-rc{mcfspam el exarmen de marcas en Paraguay (2025}, Disponible en;
b v o i gov pyiportallv i propled sd -industral e el ehirectrices
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nt 814 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2020 Y N¢ 912 DE
FECHA 24 DE JUNIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ZULU", CLASE 03, EXPEDIENTE N® 55&2&1’2{.‘!19 SOLICITADO
POR COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL .--====nssssssnsmmsssnsnssa st e e “ee

recordadas por el piblico; lo que indefectiblemente crea una diferencia fonética entre las marcas. A
primera vista podemos visualizar que examinadas ambas marcas como un conjunto, las diferencias visuales
existentes entre ambas marcas son suficientes para permitir una exitosa diferenciacion entre si, ya que es la
raiz "ZU" en el caso de la marca solicitada justamente la que hace que las marcas suenen y se vean
diferentes. Se destaca que la marca solicitada no reproduce la marca antecedente, y el hecho de compartir
algunos elementos en la denominacion no es determinante para negar la solicitud de la marca.
Precisamente es de nuevo la raiz "XU" la que logra causar mayor distincién en la marca registrada. Por lo
anteriormente dicho, las mismas no pueden ser visual ni fonéticamente asociadas{.., ) ™----==--============z=s==-

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

ZULU (solicitada), y
XULU (base de rechazo)

Que, desde el punto de vista ortogrifico o visual, la comparacion de las marcas denominativas debe
efectuarse atendiendo al niimero y secuencia de las letras, asi como a la estructura general de los signos. En
el caso de autos, la marca solicitada “ZULU" y la marca base de rechazo “XULU" presentan la misma
extension y comparten la secuencia de letras “ULU", diferenciandose Gnicamente por la consonante inicial
“Z" y "X", respectivamente. En consecuencia, si bien existe una semejanza visual derivada de la
coincidencia de tres de sus cuatro letras, la diferencia en su letra inicial permite distinguir ambos signos en
O AT TG v emm bt e it e o e imon

En cuanto al aspecto fanético, el cotejo debe atender al niimero y secuencia de las silabas, asi como al
ritmo, acentuacion y sonoridad de las expresiones. En tal sentido, tanto *ZULU" como “XULU" se
encuentran conformadas por dos silabas, *ZU-LU" y “XU-LU", respectivamente, compartiendo la silaba final
“LU” y diferenciandose en la sonoridad de sus silabas iniciales. Por tanto, si bien presentan cierta
proximidad fonética, la diferencia entre los sonidos iniciales*Z" y “X" permite establecer una diferenciacion
auditiva entre ambos SIEN0S.-~===-s=ssss 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 analisis 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) [...] 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 congi@nen’ Bnas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo fire et
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '(..)"-====-=sssunex -

i leadfRdeT i
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! Direceilm Nacional de Propiedad Intelectial (DINAPL, Direcrrices para el exanien de marcas en Pavaguay, pp, 147, 266 y 208 ﬂmwmhh en:
b v dliani. g o porial v propied wd-industrial marcas dinecirices
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Ne 814 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2020 Y N2 912 DE
FECHA 24 DE JUNIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ZULU", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 55626/2019, SOLICITADO
POR COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL . ememnae e

Asuncién, EE AGD Ii:i-i-qc

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL, contra la Resolucién N2 814 de fecha 03 de Junio

de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y;=««=««see e e e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de Junio de 2020, se presenta el representante convencional de COMPANHIA
NACIONAL DE ALCOOL e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en Subsidio en contra de la
Resolucion N° 814 de fecha 03 de Junio de 2020, dictada por la Direccién de Marcas,----==--===+-=---csssceeeuz-

Que, por Resolucion N® 912 de fecha 24 de Junio de 2020 la Direccién de Marcas confirmé en todas sus
partes la Resolucion N2 814 de fecha 03 de Junio de 2020, — e mmmmmm e

Que, en fecha 29 de Junio de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuestﬂ_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 30 de Julio de 2021, el representante convencional de COMPANHIA NACIONAL DE
ALCOOL expresa agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 27 de Agosto de 202].--- === mmmrmmre e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..)JQue la solicitud de registro de la marca "ZULU "
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "XULU",
registrada con el niimero 480684 en fecha 9 de Abril de 2019 a favor de CELUGAMA S.A,, 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 solicitado.(...)". —==--====ssmssrmeammeem i

Que, la Resolucion N° 912 de fecha 24 de Junio de 2020 considera que: (.. )Que. corresponde a ésta
Direccion estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideracién, analizada la cuestion surge:
"Que teniendo en cuenta los argumentos alegados donde manifiestan que existen diferencias de tipo
grifico. fonético, visual y la limitacién de productos. Sin embargo, la imposibilidad de coexistencia pacifica
persiste pues las diferencias que presentan entre si. son minimas. siendo no solo en la denominacion, sino
también en la clase relacionada en la cobertura de productos que comercializa. Esto nos lleva a entender
que entre las marcas en pugna existen mds similitudes que diferencias, por lo que continiia el riesgo de
asociacion o confusion para el piblico consumidor, corresponde confirmar la resolucion
PO ) s s e e e e e S e il e e A S S RS A

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de COMPANHIA NACIONAL
DE ALCOOL y manifiesta que: “(..)Como es observable en la comparacién supra efectuada, las marcas en
cuestion difieren desde el inicio, es decir, a partir de la raiz. Como es bien sabido, los vocablos ipieta
una marca adquieren especial importancia, en detrimento de las restantes, en razon def impat
que causan en los consumidores y por ser, en la generalidad de los casos, las part€s maspr
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 814 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2020 Y N2 912 DE
FECHA 24 DE JUNIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ZULU", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 55626/2019, SOLICITADO
POR COMPANHIA NACIONAL DE ALICOOL 1=

Asimismo, resulta importante sefialar que la titular COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL ya posee
registrado "ZULU" en la clase 01 del nomenclador internacional. Al realizar la bisqueda en la base de datos
del sistema informatico institucional, se verifica la existencia del Registro N® 615926 en dicha clase. En
consecuencia, la presente solicitud no constituye la adopcion de un signo ajeno o novedoso, sino que
persigue la proteccion de otra versién de una marca que ya forma parte del patrimonio marcario de su
2| e A SEats

Que, en conclusian, el signo solicitado podri 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 la resolucion recurrida, ===--+==ssssmresesnssamesansnsssamnsnsssinnanssnsennnsaansaa s semsesssaees

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

Art.1® REVOCAR las Resoluciones N® 814 de fecha 03 de Junio de 2020 y N° 912 de fecha 24 de
Junio de 2020 dictadas por la Direccion de Marcas, —-=-==ssssssommmmmmmmmmimnn e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “ZULU",
clase 03, Acta N° 55626/2019 solicitada a nombre de COMPANHIA NACIONAL DE
A O s o e i e oy e e i e i e e e i e

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1231 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA
MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND Y ETIQUETA", CLASE 43, EXFEDIENTE N® 76950/2019 A
NOMBRE DE YCUA S.A..---s-r-nssensssnearesana- i O S R R SR S S

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 asociada con la otra.-----------------eeee oo een

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las
caracteristicas tipicas, la impresion general y los principales elementos del signo.” En ese sentido,
corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos
de los signos analizados en SU COMJUNTO.-========ms e

Que en primer lugar, el vocablo *COCINA” irrelevante para el cotejo marcario, debe ser desechado en
el analisis ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen
de USO COMUIN O NECeSArIO e €] oM e Tl === e e e e

Que, de esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en
cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, mediante un analisis efectuado desde la 6ptica de los
eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que las denominaciones analizadas
comparten el vocablo *"MARIA”, el mismo deviene irrelevante, por tratarse de un término de uso comun,
conforme serd analizado en el parrafo siguiente. Asimismo, cabe sefalar que la marca solicitada se
encuentra compuesta por seis vocablos , mientras que la marca base de rechazo estd conformada por
cuatro vocablos. Tales particularidades ortogrificas generan, a su vez, diferencias desde el punto de vista
fonético, puesto que, al ser pronunciadas una a continuacion de la otra, la impresién auditiva que
producen resulta claramente diferenciada; -~ =ses e

LA MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND (marca solicitada), y
LA COCINA DE MARIA (marca rechazo)

Que, independientemente a lo manifestado anteriormente, vemos que el elemento comin de las
denominaciones es el vocablo "MARIA/MARIA" el cual consiste en un nombre propio y respecto a los
nombres, acertadamente expresd el Dr. OTAMENDI en su obra DERECHO DE MARCAS: *Deberd ser
concedido si el solicitante afirma que se trata de una creacién de fantasia, es decir, de un nombre

inventado, o bien si aduce, y ello es asi, que tal nombre es un nombre comiin que no responde a nadie en
particular. Seria, este tltimo, el caso de Juan Pérez o Juan Gonzalez."' -~ smmermmmm 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 LA
MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND (solicitada), y LA COCINA DE MARIA (rechazo), se comparte el
vocablo “MARIA", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese
sentido, seglin la bisqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion, también se encuentran
registradas las marcas: CABANAS Mﬁﬂl& SE[ VA, clase 43, Regml‘m N® Slﬁ33[] a nom]:m.'ﬂe Carlos Mauricio

' "DERECHO DE MARCAS® — jorge Otamendi. 9 Ed., CABA, Abeledo Perrot, Buenos Aires. 2017, Pag, 109
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1231 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA
MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 76950/2019 A
NOMBRE DE YCUA S.A..

g h " '-!'-'.'
Asuncion, 78 AGD !

VISTO: el recurso de apelaci6n interpuesto por el representante convencional de YCUA S.A.,
contra la Resolucién N® 1231 de fecha 09 de Septiembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y;------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de Septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de YCUA S.A. e
interpone Recurso Apelacion en contra de la Resolucion N® 1231 de fecha 09 de Septiembre de 2020,
dictada por Ia Diteceion de Marcas—«--ssmssaecsssnsoininommeionsennsiomiosaitesaasaansern sk sritos s s s

Que, en fecha 20 de Octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
a8 L ol

Que, en fecha 24 de Marzo de 2022, el representante convencional de YCUA S.A. expres6 agravios,
Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que:™.)Que la solicitud de registro de la marca "LA
MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND y etiqueta" 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 "LA COCINA DE MARIA', registrada con el niimero 466853 en fecha 25
de Julio de 2018 a favor de MARIA ANTONIA FLORENTIN BARRIOS, Comentario: Que todas las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. {...)" .<=-==s==resmememm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante YCUA S.A. y manifiesta que: “(..)Que, entre la marca
solicitada por mi mandante, "LA MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND Y ETIQUETA", y la marca "LA
COCINA DE MARIA', por la cual se me rechaza, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION. Que,
ANALIZADAS EN SU CONJUNTO resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusion entre las
mismas, debido a las DIFERENCIAS de orden VISUAL, GRAFICO, ORTOGRAFICO Y FONETICO existentes
entre las denominaciones en pugna. Que, mi parte considera que los derechos del titular de la marca "LA
COCINA DE MARIA" o el interés superior del ptiblico no se verdn afectados por la inscripcion de la marca
"LA MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND Y ETIQUETA", en atencién a que la distintividad entre
ambas denominaciones se halla asegurada tanto fonética, como ortogriéfica y visualmente. Fonéticamente,
porgue la marca registrada que controvierte con mi solicitud al igual que la marca que mi mandante
pretende registrar son denominaciones compuestas y de fantasia, es decir, poseen términos sobre el cual
recae toda su distintividad y peculiaridad auditiva, que en su conjunte ambas contribuyen a otorgar
especialidid y caricter Propio & Jas isIas, «f. J s i i i o

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LA
TALLEYRAND (solicitada) y LA COCINA DE MARIA (marca base de rechazo), vern .I

"fr-._ Lot e Lyef s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1231 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA
MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 76950/2019 A
NOMBRE DE YCUA S.A..--+=nn-ccmesmmmemmmm e et

DULCE MARIA, clase 43, Registro N® 519514 a nombre de Ramon Maldonado Acosta; extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado con dicho vocablo.----------------oeoo-

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las
marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el inico signo que compone una marca, para
utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.™ Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que
representa a un nombre propio, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la rechazo
planteada, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente
=] T 1o e

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta,
a diferencia del rechazo que es denominativa, -——--—smsssrmm e

marca solicitada marca base de rechazo

A MARIA

EREINE T EANRAN
WA

denominativa

En sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor. ------==--=--sremremm e

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

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

Art 12 REVOCAR la Resolucion N® 1231 de fecha 09 de Septiembre de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas, --=--+===ss=ssssassessassmasssmsrsnmeesmesssnssssnasessns e s onaseesssmmsssoass

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “LA
MARIA COCINA Y CARBON TALLEYRAND Y ETIQ :

* sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncidn. 2013,
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Resolucion N° p LV

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1852 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N2
3025 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOCK", CLASE 06, EXPEDIENTE N* 17917/2023,
SOLICITADO POR GRUPO URREA DIVISION HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.--

.//.Real Academia de la Lengua entiende por ella: DETERMINAR LOS ATRIBUTOS PECULIARES DE

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T D R RN, i e i o o i i i i i o o e o e St it i

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a constituir UNA MArca,======-=r==sssssmmsrre e sn s s s e s s s e s me s s e r e e s s e s e s e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LOCK” resulta descriptiva o
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
priductos que se desea A DAL, <= e et e S dae R e s st s e e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamanio de los productos o servicios, Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca “LOCK" fue presentada para cubrir productos de la Clase
06 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Articulos de ferreteria metalicos; bisagras
metdlicas; candados metilicos que no sean electrénicos; cerraduras metilicas que no sean eléctricas;
Cerraduras de picaporte; cerrojos de puerta metilicos; manijas de puerta metalicas; perillas de puerta
metélicas; picaportes de puerta metilicos; pasadores [articulos de ferreterfa metalicos); rieles metilicos Se
reinvidica Ja denominacion y la etiqueta tal como se aprecia en el facsimil anexo.”. La Clase 06 comprende
principalmente los productos metales comunes en bruto y semielaborados, incluidas las menas, asi como
ciertos productos fabricados con metales cOMUNES.' === rrrrmm e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LOCK" resulta genérica para los
productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion
usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion “LOCK” no constituye el
nombre habitual con el que se designa a los productos de la Clase 06 del nomenclador internacional.--------

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “LOCK”, presentada como una marca mixta,
se encuentra integrada por un elemento denominativo y un elemento figurativo. En efecto, la
denominacion “LOCK" se encuentra representada en una tipografia cursiva de color blanco, inserta dentro
de un évalo de color rojo con borde blanco, todo ello sobre un fondo rectag,‘gg_jg‘r gt

configuracion grafica que le confiere una impresion visual propia y diferenciada yfﬁyu“.:'h“ |18}
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ResolucionN°_ .~ | |

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1852 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N2
3025 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOCK”, CLASE 06, EXPEDIENTE N° 17917/2023,
SOLICITADO POR GRUPQ URREA DIVISION HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.----- S —

™
1

Asuncién, 28 ! AGD MK

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de GRUPO URREA DIVISION HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V, contra la Resolucion N2 1852 de
fecha 16 de Noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y;-----=----seemmrm e

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Febrero de 2025, se presenta el representante convencional de GRUPO URREA
DIVISION HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacién en Subsidio
en contra de la Resolucion N? 1852 de fecha 16 de Noviembre de 2024, dictada por la Direccién de
T = TSR

Que, por Resolucion N°® 3025 de fecha 15 de Octubre de 2025 la Direccitn de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N2 1852 de fecha 16 de Noviembre de 2024, — - eeemcemsammmem e

Que, en fecha 15 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
g1 Gy s s e

Que, en fecha 27 de Octubre de 2025, el representante convencional de GRUPO URREA DIVISION
HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresién de
agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de Octubre de 2025.-----+====srerammmssmmseren e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)Que la solicitud de registro de la marca LOCK ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 6. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de Ja citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de Ia
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas. La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacién se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger., En consecuencia no
ha lugar a Io SOlCItado. - (... ) === =mmeme e

Que, la Resolucién N° 3025 de fecha 15 de Octubre de 2025 considera que: *(..)Que, corresponde a
esta Direccion estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideracion interpuesto. Si bien la marca
"LOCK" se encuentra en el idioma inglés, su traduccion al espariol es "cerrado/ cerradura’ y teniendo en
cuenta los productos que pretende proteger el solicitante, la denominacién solicitada se considera
descriptiva. Aunque el término se encuentre en otro idioma, esto no brinda suficiente distintividad
mientras la traduccién de la marca sea de caricter descriptivo vy genérico. Por tanto, esta Direccion
concluye que la marca no retine los requisitos necesarios para ser registrada.-.(...)" —---=--==========mssnssemae

Que, entre otros argumentos, se agravia el repre"‘.entante convencional de GRUPDURREADMSI{'JN

‘LOCK" O SU TRADUCC.‘GN "MECHA, GUEDEIA BUCLE, CERRADURA'", no Wdﬁﬁﬁ £
producto que se pretende proteger con la marca, al menos por la voz caracterizar {:}l‘{'ﬂdemns
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1852 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N¢
3025 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOCK", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 17917/2023,
SOLICITADO POR GRUPO URREA DIVISION HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.---------

marca solicitada

Que, tanto la configuracién grafica de la etiqueta como la denominacion “LOCK”, apreciadas en su
conjunto, posibilitan un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, puede
afirmarse que el signo solicitado reviste caracter evocativo, pues no retine los requisitos doctrinarios para
ser calificado como genérico 0 destriptivo, - === s s

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El 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 evoqguen también las
MiSmMas propiedades 0 CaracterStiCas. === === =-mrmrr e s

Que, como se ha mencionado, la Resolucion 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, obligindolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, -------=-==========-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta 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, —-------e-ssssse-

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N°® 1852 de fecha 16 de Noviembre de 2024 y N° 3025 de
fecha 15 de Octubre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas. «««---==--==-=eoeeeeee-

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"LOCK", Clase 06, Expediente N2 17917/2023, solicitada a nombre de GRUPO URREA
DIVISION HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.-==--s=esx- B .




DIRECCION MACIONAL DE

% PROPIEDAD (:} GOBIERNO pi. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucion 6_8_2 1

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 2176 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N® 1137
DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ON: THE BODY", Clase 03, EXPEDIENTE N® 43956/2016,
SOLICITADO POR LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.--==-=-=====s==sssmsmsmsmemm e oo em e e mm o m s sm e m o e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
B o e S A R A A SR R W KRR RS #

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho & CONSHLUIT UNA MATCA, »=sssertevmresmmrmmssstosesrednasonniossniintaenssisossiosaonsiaeniaduseniiennisashaasntsmnanien

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ON: THE BODY™ resulta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas

propias de los productos que se desea amparar, ------=======s=ssscsmmensmene oot es o s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de todos los productos de la Clase 03 del
nomenclador internacional, la cual comprende principalmente las preparaciones de tocador no
medicinales, asi como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ambitos'. En ese
sentido, la expresion “on: the body” se trata de una frase que en su conjunto, puede evocar o sugerir una
idea vinculada al cuerpo, sin que dicha circunstancia implique que describa de manera inmediata y
concreta la naturaleza, especie, composicion o caracteristicas esenciales de los productos que pretende
1 b

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

Que, adicionalmente, constatamos la existencia de antecedentes concedidos en la misma clase con
denominaciones similares a la solicitada en autos. En efecto, segiin la busqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: THE BODY SHOP, Registro N°
512425 a nombre de The Body Shop Brand Limited; DEAR BODY, Registro N® 640814 a nombre de YIWU
DEARBODY COSMETICS CO., LTD; BODY PHILOSOPHY, Registro N° 593651 a nombre de GENIAL SHOP
S.R.L.; SWEET CARE BODY SPLASH(SLOGAN), Registro N° 571531 a nombre de A.]. Boston 5.4

P bt e e b ess we b el s L ecabissn-bocaimis
* Direceion Nacional de Propicdad Intelectual {DINAPL, Direcirices para of excmen de marcas en Parageay, p. 119, Disponible off
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 2176 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 1137
DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “"ON: THE BODY", Clase 03, EXPEDIENTE N° 43956.’2016
SOLICITADO POR LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.--==-==ssessesenesaen--

Asuncian, 3 1 AGD 2026

VISTO: el Recurso de Reconsideracion y de Apelacion en subsidio por el representante convencional
de Lg Household & Health Care Ltd., contra las Resoluciones N® 2176 de fecha 26 de diciembre de 2024 y N°
1137 de fecha 20 de abril de 2026, dictada por la Direccién de Marcas, y; --------=--=====eemrmesm e

RESULTA:

Que, en fecha 21 de enero de 2025 se presenta el representante convencional de Lg Household &
Health Care Ltd. e interpone Recurso de Reconsideracion y de Apelacion en subsidio en contra de la
Resolucidn N® 2176 de fecha 26 de diciembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. -=----======-==---=--

Que, en fecha 21 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuestg_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 19 de mayo de 2026, el representante convencional de Lg Household & Health Care
Ltd. expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para
resolver en fecha 22 de mayo de 2026, -===-==smmmsrmmmem e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N°® 2176 de fecha 26 de diciembre de 2024 considera que: *(..) ésta Direccidn
considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no
pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién en su traduccion al
espanol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger.,
En consecuencia no ha lugar a lo solicitado”. Posteriormente, confirmada en todas sus partes por
Resolucidn N® 1137 de fecha 20 de abril de 2026, == emee s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) e/ registro de la marca "ON: THE
BODY" es plenamente procedente por cumplir con las condiciones exigidas: 1. No es genérica para la Clase
3 La expresion no es el nombre técnico, comiin ni necesario de ningtin cosmético o preparacion de
tocador. 2- Incapacidad de inducir a error o engafio: La denominacién no hace referencia directa ni
enganosa a las cualidades del producto, sino que ejerce una funcién meramente evocativa o sugerente, La
doctrina y la jurisprudencia pacifica admiten de manera unanime el registro de las marcas evocativas.../...la
resofucién recurrida comete el vicio metodoldgico de juzgarla registrabilidad del signo mediante una

'diseccion de sus partes. La doctrina universal de la propiedad intelectual ensenia que las marcas df-b,m ser
,qugadas mmandcr en cuenta la tﬂtﬂhdad de sus efemenms constitutivos, pues la Combmanﬂn e
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Resolucion N® 8 2

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 2176 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N*° 1137
DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ON: THE BODY", Clase 03, EXPEDIENTE N° 43956/2016,
SOLICITADO POR LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LD . -- e meeme e e

PARAGUAI
REKUAI

signos susceptibles de proteccién marcaria, circunstancia que constituye un indicio relevante de que no se
trata de una expresion exclusivamente genérica, descriptiva o de uso necesario respecto de los productos
amparados en la Clase 03. En consecuencia, no se advierten fundamentos suficientes que constituyan un
impedimento para el registro de la marca solicitada.- === -sesoomme e

Que, ahondando adn mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engafiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen. calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evacativa no se quita del dominio piiblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva”. De igual modo
sefiala: “las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie
0 el género, a los que Pertenece e5e OBJEL0.” --------======srremrr 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 la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar las resoluciones recurridas, --==--==ssssmsmm e e

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 2176 de fecha 26 de diciembre de 2024 y N* 1137 de
fecha 20 de abril de 2026 dictadas por la Direccion de Marcas, --------=-=-===-=c=eemeeev

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *ON:
THE BODY Y ETIQUETA", Clase 03, Expediente N° 43956/2016, solicitada a nombre
de LG HOUSEHOLD &Hmmmﬂﬂmﬂf\\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1112 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA °SEX ADDICT", Clase 34, EXPEDIENTE N° 88055/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD,-+---ss-ss--=- .

extranjera no surte efecto en la Reptiblica del Paraguay sin el previo exequdtur de los drganos
jurisdiccionales competentes del pais, a tenor del Art. 535 C.PC, - Del mismo texto del instrumento surge
que la eventual medida fue dictada a favor de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (como demandante)
v no de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. Son empresas y personas juridicas diferentes. IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de la oposicidn) es filial de IGNITE INTERNATIONAL
BRANDS, LTD.../.. El sefior DAN BRANDON BILZERIAN es accionista de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS,
LTD. (matriz de IGNITE INTERNATIONAL, LTD) y hasta diciembre de 2023 fue Presidente o Director
Ejecutive (Chairman) de su Junta Directiva.../.. Que, IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la
solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD.) como persona juridica y otras personas fisicas, fueron acusadas
por un Gran Jurado a instancias de la Fiscalia Federal de los Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito
Central de California por nueve cargos criminales../.. Que, entre los acusados y demandados por el
gobierno norteamericano se encuentra PAUL BILZERIAN (no mi representado DAN BRANDON
BILZERIAN).../Que, PAUL BILZERIAN es padre del sefior DAN BRANDON BILZERIAN. Segtin la Fiscalia
Federal para el Distrito Central de California, PAUL BILZERIAN *(..) ejercia el control de facto sobre

fundacién de IGNITE, el hijo de BILZERIAN ha sido su Director Ejecutivo (CEQ) y miembro de su Junta
Directiva (...). A pesar del control nominal de IGNITE por parte de su hijo, BILZERIAN [PAUL] ha ejercido el
control de las finanzas y operaciones de IGNITE desde al menos 2018../..el Senior DAN BRANDON
BILZERIAN fue desplazado como CEO de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante
IGNITE INTERNATIONAL, LTD) en diciembre de 2023. Esto motivé que mi principal: 1. Se enfocara en sus
propios proyectos personales (entre los que se encuentran SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN como
concepto marcario). 2. Promoviera incluso una demanda contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante
del registro objeto de oposicién), IGNITE INTERNATIONAL, LTD (matriz de la anterior), PAUL BILZERIAN v
otros ante el Tribunal Distrital para el Distrito de Nevada../.. Que, SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (y
logotipo) es un producto intelectual concebido y financiado por el sefior DAN BRANDON BILZERIAN,
diseriado para el mismo a titulo personal. No debe perderse de vista ab initio que la propiedad industrial
forma parte de la propiedad intelectual y como tal debe tutelarse.../..Que, ya adelantamos que el sefior DAN
BRANDON BILZERIAN mantiene una disputa legal en los Estados Unidos de Norteamérica con IGNITE
INTERNATIONAL BRANDS, LTD., su filial IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro de la
oposicion), amén de otras empresas y personas vinculadas. A pesar de haber fundado la firma en el afio 2017
v aungque su imagen publica fue clave para las ventas de aquella, debido a discrepancias internas con otros
accionistas funcionales a su padre PAUL BILZERIAN (ver paragrafo 2.3) sobre la calidad de los productos y
el devenir de los negocios, fue desplazado de su posicion como CE.Q en diciembre de 2023 y como
miembro de la Junta Directiva en junio de 2024 (sin la mayoria de votos necesaria por cierto). Todas estas
cuestiones pueden leerse en la demanda promovida por el sefior DAN BRANDON BILZERIAN contra la
solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (...) === -===smseemm e

Que, entre otros argumentos contesta Ignite International, Ltd.: *(...) Que [a oponente, hoy recurrente,
no analiza y profundiza sobre los supuestos agravios recibidos, sino se centra en una repeticion de los
extremos alegados en su escrito de oposicién, con el agregado de la resolucion recurrida en algunas
fojas.../.. Que, posteriormente pretende desmerecer la resolucion de la C.S,]. de Columbia Briténica de fecha
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1112 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 34, EXPEDIENTE N°® 88055/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. SURNN———— : " -

Asuncién, 3 T AGD 707

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de contra la
Resolucién N° 1112 de fecha 08 de octubre de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Liﬁgjﬂﬂﬂﬂ. i e e e S R e e e e e e ————_————

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de DAN BRANDON
BILZERIAN e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 1112 de fecha 08 de octubre de 2025,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosns. -« -+ s-=smsrasssem e e

Que, en fecha 17 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
inte g 8 o

Que, en fecha 20 de marzo de 2026, el representante convencional de DAN BRANDON BILZERIAN
expresd agravios; dictandose en fecha 23 de marzo de 2026 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresién de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
1E}'. ....................................................................................................................................

Que, en fecha 16 de abril de 2026, el representante convencional de Ignite International, Ltd. contesto
la expresién de agravios y esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 21 de abril de
7 S —

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) de la documentacién acompanada por el solicitante
IGNITE INTERNATIONAL LTD, se verifica que la denominacion SEX ADDICT se encuentra registrada a su
nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio
reconocimiento en el mercado internacional./.Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE
INTERNATIONAL LTD ostenta la titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como
marca notoria en diversas junisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado
global. en consecuencia, la proteccion de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino
que se extiende frente a cualquier intento de imitacién susceptible de generar asociacién indebida.../...estos
precedentes confirman que la reproduccién del elemento esencial de una marca notoria constituye una
infraccién al derecho de exclusividad, aun cuando el srgnﬂ anadido rmma “BY DAN BILZERIAN") busque
aparentar una diferenciacion nominal (...) ==+ «==smwesrmmremserrmeerreeameeesnasen s aensecnan s s s an e n e se e sen e e

Que, se agravia el apelante DAN BRANDON BILZERIAN, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que,

por varios motivos superpuestos, la (supuesta) resolucién judicial extranjera de ningin modo pudo

Abg. Cigds
Dilre /i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1112 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 34, EXPEDIENTE N° 88055/2024, SOLICITADO POR I[GNITE

SEX ADDICT (marca solicitada), y
SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN {marca oponente)

Que, con relacion a lo manifestado por el apelante a fs. 2% de su escrito de expresion de agravios, en
cuanto sostiene que: “(...) el hecho de que la denominacién SEX ADDICT (a secas y sin agregados) haya sido
admitida en registros marcarios de otras jurisdicciones no obliga ni condiciona en modo alguno a la
Autoridad de Aplicacién paraguaya a seguir idéntico criterio. La distintividad de una marca no es atributo
universal y automatico, sino una cualidad que debe valorarse conforme al mercado, la sensibilidad social y
la normativa vigente en cada pafs.”, corresponde sefialar que el articulo 18 de la Ley N.2 1294/98 dispone

que: “El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de las garantias

que esta ley le otorga, una vezregisttada en el Pais"-----=============smrmmm e

Que, en materia marcaria rige el Principio de Territorialidad, conforme al cual la proteccién y los
derechos derivados de una marca se circunscriben al territorio del Estado en el que se ha solicitado y
obtenido su registro. En consecuencia, la existencia de registros o solicitudes en jurisdicciones extranjeras
no resulta, por si sola, determinante para resolver la controversia planteada, debiendo atenderse, entre
otros elementos, a la situacion registral y al orden de prioridad de las solicitudes presentadas en el
Parﬂgualﬂ ...........................................................................................................................

Que, en el caso de autos, reviste particular relevancia que la firma IGNITE INTERNATIONAL, LTD fue
quien primero acudid ante la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) a solicitar la proteccion
del signo, habiendo presentado, en fecha 07 de octubre de 2024, la solicitud de registro de la marca
denominativa “SEX ADDICT", Expediente N°2488055 para la clase 34 del nomenclador internacional. Dicha
presentacion resulta anterior a la primera solicitud ingresada en nuestro pais por DAN BRANDON
BILZERIAN, cuya solicitud N®24102582 correspondiente a la marca mixta “SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN"
para la clase 34, fue presentada recién en fecha 19 de noviembre de 2024, conforme consta en los registros

informiticos de Ja Institueibn. e s

Que, en consecuencia, de acuerdo con la secuencia de las actuaciones producidas en territorio
paraguayo, se advierte que IGNITE INTERNATIONAL, LTD. ostenta una prioridad registral anterior respecto
del signo “SEX ADDICT", al haber presentado su solicitud antes que la primera solicitud promovida en el
pais por el titular de la marca oponente y apelante en autos. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°®
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la fecha
y hora presentada ante la Direccion de la Propiedad Industrial”, —-=--=-==-=s e e e

Que, bajo el principio “prior in tempore, potior in jure” que puede traducirse como “primero en el
tiempo, mejor en el derecho”, nuestro sistema marcario reconoce la prioridad de quien presenta primero su
solicitud de registro. Asi, el derecho de prelacion permite establecer, de manera clara y objetiva, quién tiene
preferencia cuando existan solicitudes relacionadas con signos similares o coincidentes, otorgando
seguridad juridica a las partes.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1112 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 34. EXPEDIENTE N° 88055/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.---mm=mmmmmmemrmsmerrne e s e cnass s cscemmmsmmne - meenaes

la misma no fue cuestionada por el adverso legal en su momento opartuno, por ende, la misma fue
aceptada ../. Posteriormente, nuevamente se pierde en sus desvarios relacionados a ‘“pruebas
inconsistentes”, y que no aportan luz a los hechos dilucidados en el presente caso, pretendiendo
transformar esta “Expresion de Agravios” en una segunda oposicién deducida ante instancias superiores,
entre ellas nuevamente en una supuesta "Declaracion Jurada” producida por el Sr. Adonias Henrique Dias
Nery, que no tiene respaldo juridico alguno, puesto que es tinicamente una declaracion de voluntad, en la
el mismo no se encuentra respaldado por documentacion alguna. Que entre el montén de chichara y
hojarasca presentada, las mismas se van contradiciendo y dejando vacio de sustento la propia presentacién
del adverso legal, puesto que, en su pseuda “Declaracion Jurada”, el mismo falta a la verdad, y de supuesta
fe, a declaraciones del mismo, sin saber si existen otras fuentes documentos que desmienten sus
declaraciones, a mas de ello, no pueden arrogarse derechos que el mismo no posee, ni le corresponde, en
sintesis, tal vez, solo tal vez, sirva de simple documentos entre partes, JAMAS ANTE TERCEROS.../..Que, la
marca “SEX ADDICT", ha sido presentada, CON ANTELACION, PRELACION © EN FORMA FREVIA, A
CUALQUIER OTRA SOLICITUD PRESENTADA POR EL OPONENTE, TANTQ NACIONAL, COMO
INTERNACIONALMENTE conforme se constata en los archivos informaticos de la Direccién Nacional de la
Propiedad Industrial (Intelectual) Y DE LA PROPIA WIPO. La primera solicitud fue presentada en fecha 07
de Octubre del 2024, para preservar productos de la Clase 34../..Que, asimismo, ponemos en conocimiento
de esta Direccidn, que obra a nuestro favor, presentaciones internacionales previas a la primigenia realizada
en nuestro pais, justamente para proteger productos de Ja Clase 34 internacional../..Que, con esto queda
demostrado que mi representada, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD., es, segun la propia ley de Marcas,
al igual que los Tratados y Convenios canjeados y ratificados por el Paraguay, quien posee mayor y mejor
derecho, al igual que prelacion y constitucionalmente todos los privilegios para la inscripcién de la marca
SEX ADDICT, en la clase 05, asi como también en la previa correspondiente a la Clase 34. (...)"------=---=c-ceuex

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

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. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
“SEX ADDICT" (Clase 34) y la marca oponente “SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN Y ETIQUETA" (Clase 34).---

Que, efectuando el cotejo ortografico, fonético y conceptual de las marcas en pugna, se advierte que
ambas comparten integramente la expresion “SEX ADDICT", la cual constituye el elemento verbal
coincidente y predominante en ambas marcas. Desde el punto de vista ortografico, dicha expresion
presenta idéntica composicion, extension y disposicion de sus letras en ambos signos. En el aspecto
fonético, su pronunciacion resulta igualmente idéntica, generando la misma impresion auditiva.
Finalmente, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan la misma idea asucia iala eXpresion
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1112 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *“SEX ADDICT", Clase 34, EXPEDIENTE N° 88055/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD,----=rersssensersessmscsmsanssman s amnnnmonm e AR

momento de resolver la presente controversia. Esta conclusion surge directamente de las solicitudes
presentadas ante la DINAPI y de la aplicacién del principio de prelacion previsto expresamente en el
articulo 12 de la Ley N.2 1294/98. - - crme et s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccién General concuerda con la decision final a la que
ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposicién deducida, por lo que corresponde confirmar la
T e O T O] TR I = mrmn o s i i i s e i i g e B A R b S e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1112 de fecha 08 de octubre de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ----===--===-sssmsessmmmmr e

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “SEX
ADDICT", Clase 34, Expediente N° 88055/2024, solicitada a nombre de IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.-----sosssmseremnn e menns s ssaannna e Gl o gremee——-

Art. 38 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1482 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 102202/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. - wsesssssassesmssnscssssn cmnmmesmesianss

Jurisdiccionales competentes del pais, a tenor del Art. 535 C.BC. - Del mismo texto del instrumento surge
que la eventual medida fue dictada a favor de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (comeo demandante)
¥ na de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. Son empresas y personas juridicas diferentes. IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de la oposicién) es filial de IGNITE INTERNATIONAL
BRANDS, LTD../.. El sefior DAN BRANDON BILZERIAN es accionista de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS,
LTD. (matriz de IGNITE INTERNATIONAL, LTD) y hasta diciembre de 2023 fue Presidente o Director
Ejecutivo (Chairman) de su Junta Directiva../... Que, IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la
solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD.) como persona juridica y otras personas fisicas, fueron acusadas
por un Gran Jurado a instancias de la Fiscalia Federal de Jos Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito
Central de California por nueve cargos criminales../.. Que, entre los acusados y demandados por el
gobierno norteamericano se encuentra PAUL BILZERIAN (ne mi representado DAN BRANDON
BILZERIAN).../Que, PAUL BILZERIAN es padre del sefior DAN BRANDON BILZERIAN. Segiin la Fiscalia
Federal para el Distrito Central de California, PAUL BILZERIAN “(...) ejercia el control de facto sobre
IGNITE../.. IGNITE fue fundada por el hijo de BILZERIAN y el socio comercial de su hijo en 2017. Desde la
fundacién de IGNITE, el hijo de BILZERIAN ha sido su Director Ejecutive (CEO) y miembro de su Junta
Directiva (...). A pesar del control nominal de IGNITE por parte de su hijo, BILZERIAN [PAUL] ha ejercido el

BILZERIAN fue desplazado como CEO de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante
IGNITE INTERNATIONAL, LTD) en diciembre de 2023, Esto motivé que mi principal: 1. Se enfocara en sus
propios proyectos personales (entre los que se encuentran SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN como
concepto marcario). 2. Promoviera incluso una demanda contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante
del registro objeto de oposicion), IGNITE INTERNATIONAL, LTD (matriz de la anterior), PAUL BILZERIAN y
otros ante el Tribunal Distrital para el Distrito de Nevada../.. Que, SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (y
logotipo) es un producto intelectual concebido y financiado por el sefior DAN BRANDON BILZERIAN,
disefiado para el mismo a titulo personal. No debe perderse de vista ab initio que la propiedad industrial

BRANDON BILZERIAN mantiene una disputa legal en los Estados Unidos de Norteamérica con IGNITE
INTERNATIONAL BRANDS, LTD., su filial IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro de la
oposicién), amén de otras empresas y personas vinculadas. A pesar de haber fundado fa firma en el afio 2017
y aunque su imagen publica fue clave para las ventas de aquella, debido a discrepancias internas con otros
accionistas funcionales a su padre PAUL BILZERIAN (ver paragrafo 2.3) sobre la calidad de los productos y
el devenir de los negocios, fue desplazado de su posicion como C.E.O en diciembre de 2023 y como
miembro de la Junta Directiva en junio de 2024 (sin la mayoria de votos necesaria por cierto). Todas estas
cuestiones pueden leerse en la demanda promovida por el sefior DAN BRANDON BILZERIAN contra la
solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (...)"\+<=-=-nw=ssesmssrmsamsesnmssnessmsssnssnssecmeesmmseomesemneeememeee

Que, entre otros argumentos contesta Ignite International, Ltd.: *(...) Que /a oponente, hoy recurrente,
no analiza y profundiza sobre los supuestos agravios recibidos, sino se centra en una repeticion de los
extremos alegados en su escrito de oposicion, con el agregado de la resolucién recurrida en algunas
fojas.../.. Que, posteriormente pretende desmerecer la resolucion de la C.S.]. de Columbia Britinica de fecha
27 de marzo de 2025, argumentando la falta de apostilla del documento, que la misma por ser extranjera no
puede surtir efecto en el Paraguay y que no corresponden a la misma firma, para después alegs
firmas filiales la una de la otra, con lo cual la misma firma reconoce la relacién de ambas. Quegi
la misma no fue cuestionada por el adverso legal en su momento oportuno, por £nd
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1482 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 102202/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD,-=-===-ssuensresemeeneunnmsanannnan-s —mmmne meemmemeemsssesesmseemeemeese e ———————

Asuncion, 3 1 AGD 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de contra la
Resolucion N° 1482 de 18 de diciembre de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de DAN BRANDON
BILZERIAN e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1482 de 18 de diciembre de 2025,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigi0sas.----==srsrreserssmrsmmsmmmsmmesansmmsnsnrsasnesnans

Que, en fecha 17 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
IMEEIPUBSED, ====nnenmemes e e ar et e aeaone s s s e e e b e a b n e st s s s n e s ne s s s st s

Que, en fecha 20 de marzo de 2026, el representante convencional de DAN BRANDON BILZERIAN
expresd agravios: dictandose en fecha 23 de marzo de 2026 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

I'E'}'.““""'““““"“'““'“"““'““""'““““"""“'"“'"""'"""""“""‘"""'""""'"'""'"_"'"""""""""""""

Que, en fecha 16 de abril de 2026, el representante convencional de Ignite International, Ltd. contesto
la expresion de agravios y esta Direccion General llamo autos para resolver en fecha 21 de abril de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: %...) de la documentacién acompanada por el solicitante
IGNITE INTERNATIONAL LTD, se verifica que la denominacion SEX ADDICT se encuentra registrada a su
nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio
reconocimiento en el mercado internacional./..Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE
INTERNATIONAL LTD ostenta la titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como
marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercade
global. en consecuencia, la proteccidn de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino
que se extiende frente a cualquier intento de imitacion susceptible de generar asociacion indebida.../..estos
precedentes confirman que la reproduccién del elemento esencial de una marca notoria constituye una
infraccion al derecho de exclusividad, aun cuando el signo anadido (como “BY DAN BILZERIAN") busque
aparentar una diferenciacion nomMINal (... ) - —rmmsr s e

Que, se agravia el apelante DAN BRANDON BILZERIAN, y entre otros argumentos expresa: “(...) Que,
por varios motivos superpuestos, la (supuesta) resolucion judicial extranjera de ningiin modo pudo
utilizarse como sustento (menos atin “fundamental” en palabras de la funcionana inferior) de la Resolucion
DAM.L N° 1.112/25 del 8 de oc rubre de 2025. A saber: - De las constancias de- autos se desp ende que
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1482 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 05, EXPEDIENTE N° mzzuz;zuu SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTI +<eensescsssssassssemnsoscasemacmoncsamionmacanacs R e

SEX ADDICT {marca solicitada), y
SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (marca oponente)

Que, con relacidn a lo manifestado por el apelante a fs. 29 de su escrito de expresién de agravios, en
cuanto sostiene que: *(...) el hecho de que la denominacion SEX ADDICT (a secas y sin agregados) haya sido
admitida en registros marcarios de otras jurisdicciones no obliga ni condiciona en modo alguno a la
Autoridad de Aplicacion paraguaya a seguir idéntico criterio. La distintividad de una marca no es atributo
universal y automatico, sino una cualidad que debe valorarse conforme al mercado, la sensibilidad social y
la normativa vigente en cada pais.”, corresponde senalar que el articulo 18 de la Ley N.2 1294/98 dispone
que: "El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozari de las garantias

que esta ley le otorga, una vez registrada en el pajs”.------=========rssesnmmmmee s

Que, en materia marcaria rige el Principio de Territorialidad, conforme al cual la proteccion y los
derechos derivados de una marca se circunscriben al territorio del Estado en el que se ha solicitado y
obtenido su registro. En consecuencia, la existencia de registros o solicitudes en jurisdicciones extranjeras
no resulta, por si sola, determinante para resolver la controversia planteada, debiendo atenderse, entre
otros elementos, a la situacion registral y al orden de prioridad de las solicitudes presentadas en el
Paraguiay.--+seeoseesastnsssentemmnamenteeetnr e e e s s e ss s s see st e e s s e m s e st b st e b e s e

Que, en el caso de autos, reviste particular relevancia que la firma IGNITE INTERNATIONAL, LTD fue
quien primero acudid ante la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) a solicitar la proteccion
del signo, habiendo presentado, en fecha 18 de noviembre de 2024, la solicitud de registro de la marca
denominativa “SEX ADDICT", Expediente N°24102202 para la clase 05 del nomenclador internacional. Dicha
presentacién resulta anterior a la solicitud ingresada en nuestro pais por DAN BRANDON BILZERIAN, cuya
solicitud N°24102574 correspondiente a la marca mixta *SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN" para la clase 05,
fue presentada recién en fecha 12 de noviembre de 2024, conforme consta en los registros informiticos de

] a |'n Stlm{?lﬂn ______________________________________________________________________________________________________________________

Que, en consecuencia, de acuerdo con la secuencia de las actuaciones producidas en territorio
paraguayo, se advierte que IGNITE INTERNATIONAL, LTD. ostenta una pricridad registral anterior respecto
del signo "SEX ADDICT", al haber presentado su solicitud antes que la primera solicitud promovida en el
pais por el titular de la marca oponente y apelante en autos. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N®
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinari por la fecha
Y hora presentada ante la Direccion de la Propiedad Industrial”, — -----=s==seemmmmmseiem i

Que, bajo el principio ‘prior in tempore, potior in iure” que puede traducirse como “primero en el
tiempo, mejor en el derecho”, nuestro sistema marcario reconoce la prioridad de quien presenta primero su
solicitud de registro. Asi, el derecho de prelacién permite establecer, de manera clara y objetiva, quién tiene
preferencia cuando existan solicitudes relacionadas con signos similares o coincidentes, otorgando
seguridad juridica a las partes.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1482 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 102202/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD,rrseswreesasnssrreserasmsasemsessaressmsassassasassessens

aceptada ../. Posteriormente, nuevamente se pierde en sus desvarios relacionados a ‘pruebas
inconsistentes”, y que no aportan luz a los hechos dilucidados en el presente caso, pretendiendo
transformar esta “Expresion de Agravios” en una segunda oposicién deducida ante instancias superiores,
entre ellas nuevamente en una supuesta "Declaracién Jurada” producida por el Sr. Adonias Henrique Dias
Nery, que no tiene respaldo juridico alguno, puesto que es tinicamente una declaracién de voluntad, en la
el mismo no se encuentra respaldado por documentacion alguna. Que entre el montén de chichara y
hojarasca presentada, las mismas se van contradiciendo y dejando vacio de sustento la propia presentacién
del adverso legal, puesto que, en su pseuda “Declaracién Jurada®, el mismo falta a la verdad, y de supuesta
fe, a declaraciones del mismo, sin saber si existen otras fuentes documentos que desmienten sus
declaraciones, a mas de ello, no pueden arrogarse derechos que el mismo no posee, ni le corresponde, en
sintesis, tal vez, solo tal vez, sirva de simple documentos entre partes, JAMAS ANTE TERCEROS.../..Que, la
marca "SEX ADDICT", ha sido presentada, CON ANTELACION, PRELACION O EN FORMA FREVIA, A
CUALQUIER OTREA SOLICITUD FRESENTADA POR EL OPONENTE, TANTO NACIONAL COMO
INTERNACIONALMENTE conforme se constata en los archivos informaticos de la Direccion Nacional de la
Propiedad Industrial (Intelectual) Y DE LA PROPIA WIPO. La primera solicitud fue presentada en fecha 07
de Octubre del 2024, para preservar productos de la Clase 34../..Que, asimismo, ponemos en conocimiento
de esta Direccion, que obra a nuestro favor, presentaciones internacionales previas a la primigenia realizada
en nuestro pais, justamente para proteger productos de la Clase 34 internacional.../..Que, con esto queda
demostrade que mi representada, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD.,, es, segtin la propia ley de Marcas,
al igual que los Tratados y Convenios canjeados y ratificados por el Paraguay, quien posee mayor y mejor
derecho, al igual que prelacion y constitucionalmente todos los privilegios para la inscripcién de la marca
SEX ADDICT, en la clase 05, asi como también en la previa correspondiente a la Clase 34. (..)"-=s=ssssmsaaans

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L B 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 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 resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro

“SEX ADDICT" (Clase 05) y la marca oponente “SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN Y ETIQUETA" (Clase 05).---

Que, efectuando el cotejo ortografico, fonético y conceptual de las marcas en pugna, se advierte que
ambas comparten integramente la expresion “SEX ADDICT, la cual constituye el elemento verbal
coincidente y predominante en ambas marcas. Desde el punto de vista ortogrifico, dicha expresion
presenta idéntica composicion, extension y disposicion de sus letras en ambos signos. En el aspecto
fonético, su pronunciacion resulta igualmente idéntica, generando la misma impresién auditiva.
Finalmente, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan la misma |dea asociadaala expresion
“SEX ADDICT", sin que los elementos adicionales incorporados en la marca opefients
coincidencia sustancial existente entre [0S SIgNOS.««ssesersmmmn.. ey e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1482 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *“SEX ADDICT", Clase 05, EXPEDIENTE N° 102202/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD), -r-srrersmsmssresemmmrrsmsmemamssmnes ssaemacnes S ——

momento de resolver la presente controversia. Esta conclusion surge directamente de las solicitudes
presentadas ante la DINAPI y de la aplicacion del principio de prelacion previsto expresamente en el
articulo 12 de Ja Ley N0 120 /08w 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, esta Direccion General concuerda con la decision final a la que
ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la opaosicion deducida, por lo que corresponde confirmar la
REOICION FEPIITIER . onsnsse s o st e e e e e m e o s i i e i e e . i i AL B o o o

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1482 de 18 de diciembre de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos, ----sesesssss s e

Art. 2¢ DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “SEX
ADDICT", Clase 05, Expediente N® 1022022024, solicitada a nombre de IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.------c-e-seeeseemmrersncens

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,-«--ss-ssesmmeeeny
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1480 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "SEX ADDICT", Clase 10, EXPEDIENTE N° 102203/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. ------ wm e e e e - e ——————————

extranjera no surte efecto en la Repiblica del Paraguay sin el previo exequitur de los érganos
jurisdiccionales competentes del pais, a tenor del Art. 535 C.RC. - Del mismo texto del instrumento surge
que fa eventual medida fue dictada a favor de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (como demandante)
¥ no de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. Son empresas y personas juridicas diferentes. IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de la oposicion) es filial de IGNITE INTERNATIONAL
BRANDS, LTD.../... El sefior DAN BRANDON BILZERIAN es accionista de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS,
LTD. (matriz de IGNITE INTERNATIONAL, LTD) vy hasta diciembre de 2023 fue Presidente o Director
Ejecutivo (Chairman) de su Junta Directiva.../.. Que, IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la
solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD.) como persona juridica y otras personas fisicas, fueron acusadas
por un Gran juradﬂ a J‘nsranaas de fa Fiscalia F fderaf de los Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito

gobierno norteamericano se encuentra PAUL EILZERMN (no mi representado DAN BRANDON
BILZERIAN)../Que, PAUL BILZERIAN es padre del sefior DAN BRANDON BIl.ZERIAN. Segtin la Fiscalia
Federal para el Distrito Central de {'.'aﬁfﬂmfa PAUL B.‘LEER!M <) Eje.rc;'a el f:ﬂntmf de facto sobre

fundacién de IGNITE, el hijo de BILZERIAN ha sido su Director Ejecutivo (CEQ) y miembro d'e su Junta
Directiva (...). A pesar del control nominal de IGNITE por parte de su hijo, BILZERIAN [PAUL] ha ejercido el
control de las finanzas y operaciones de IGNITE desde al menos 2018../..el Sefior DAN BRANDON
BILZERIAN fue desplazado como CEQ de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante
IGNITE INTERNATIONAL, LTD) en diciembre de 2023. Esto motivé que mi principal: 1. Se enfocara en sus
propios proyectos personales (entre los que se encuentran SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN como
concepto marcario). 2. Promoviera incluso una demanda contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante
del registro objem de apesician), IGNITE fNT ERNA??GNAL LTD (matriz de la anterior), PAUL BILZERIAN y

logotipo) es un producto intelectual concebido y financiado por E'!' serior DAN BRANDON BILZERIAN,
disefiado para el mismo a titulo personal. No debe perderse de vista ab initio que la propiedad industrial
forma parte de la propiedad intelectual y como tal debe tutelarse.../..Que, ya adelantamos que el sefior DAN
BRANDON BILZERIAN mantiene una disputa legal en los Estados Unidos de Norteamérica con IGNITE
INTERNATIONAL BRANDS, LTD., su filial IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro de la
oposicion), amén de otras empresas y personas vinculadas. A pesar de haber fundado la firma en el afio 2017
y aunque su imagen publica fue clave para las ventas de aquella, debido a discrepancias internas con otros
accionistas funcionales a su padre PAUL BILZERIAN (ver paragrafo 2.3) sobre la calidad de los productos y
el devenir de los negocios, fue desplazado de su posicion como C.E.O en diciembre de 2023 y como
miembro de la Junta Directiva en junio de 2024 (sin la mavoria de votos necesaria por cierto). Todas estas
cuestiones pueden leerse en la demanda promovida por el sefior DAN BRANDON BILZERIAN contra la
solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (...} -===s==mmme e e e et e e mm e

Que, entre otros argumentos contesta Ignite International, Ltd.: (...} Que la oponente, hoy recurrente,
no analiza y profundiza sobre los supuestos agravios recibidos, sino se centra en una repeticion de los
extremos alegados en su escrito de oposicion, con el agregado de la resolucion recurrida en algunas
fojas.../... Que, posteriormente pretende desmerecer la resolucion de Ja C.S.J. de Columbia Britanica de fecha
27 de marzo de 2025, argumentando la falta de apostilla del documento, que la misma por sep€xtranjerano
puede surtir efecto en el Paraguay y que no corresponden a la misma firma, para después alegar gue san
firmas filiales la una de la otra, con lo cual la misma firma reconoce la relacién de ambas A& g ias de ellb,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1480 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 10, EXPEDIENTE N*® 102203/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. -

Asuncion, 3 | ML LUE§

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de contra la
Resolucion N° 1480 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
T Lo

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de DAN BRANDON
BILZERIAN e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1480 de fecha 18 de diciembre de
2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitI§I0s0s,-====-=s==s=sssssemmmm e oo

Que, en fecha 17 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
int&rpuestnh I —

Que, en fecha 20 de marzo de 2026, el representante convencional de DAN BRANDON BILZERIAN
expresd agravios; dictandose en fecha 23 de marzo de 2026 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

i

Que, en fecha 16 de abril de 2026, el representante convencional de Ignite International, Ltd. contesto
la expresion de agravios y esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 21 de abril de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (...} de /Ja documentacion acompanada por el solicitante
IGNITE INTERNATIONAL LTD, se verifica que la denominacion SEX ADDICT se encuentra registrada a su
nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio
reconocimiento en el mercado internacional./.Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE
INTERNATIONAL LTD ostenta la titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como
marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado
global. en consecuencia, la proteccion de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino
que se extiende frente a cualquier intento de imitacion susceptible de generar asociacién indebida.../...estos
precedentes confirman que la reproduccion del elemento esencial de una marca notoria constituye una
infraccién al derecho de exclusividad, aun cuando el signo anadido (como “BY DAN BILZERIAN") busque
aparentar una diferenciacion ROMINAl (... ) === ==memmsssm e

Que, se agravia el apelante DAN BRANDON BILZERIAN, y entre otros argumentos expresa: “(..) Que,

DAM.L N° 1.112/25 del 8 de octubre de 2025. A saber: - De las constancias de autos se d-EEp

documento no se agrego apostillado../..- Incluso de haber existido apostifla, o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 1480 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 10, EXPEDIENTE N* 102203/2024, SOLICITADO POR IGNITE

INTERNATIONAL, LTD.---===s=mrsmmrmeccmmm s s mm s e s s e cm e s am s s m e m s m e e mmes e
SEX ADDICT {marca solicitada), y
SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (marca oponente)

Que, con relacién a lo manifestado por el apelante a fs. 29 de su escrito de expresion de agravios, en
cuanto sostiene que: “(..) el hecho de que la denominacion SEX ADDICT (a secas y sin agregados) hava sido
admitida en registros marcarios de otras jurisdicciones no obliga ni condiciona en modo alguno a la
Autoridad de Aplicacion paraguaya a seguir idéntico criterio. La distintividad de una marca no es atributo
universal y automatico, sino una cualidad que debe valorarse conforme al mercado, Ja sensibilidad social y
la normativa vigente en cada pais.”, corresponde senalar que el articulo 18 de la Ley N.2 1294/98 dispone
que: “El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozard de las garantias

que esta ley le otorga, una vez registiada €0 el Pals”.----========sssrsssrs s

Que, en materia marcaria rige el Principio de Territorialidad, conforme al cual la proteccion y los
derechos derivados de una marca se circunscriben al territorio del Estado en el que se ha solicitado y
obtenido su registro. En consecuencia, la existencia de registros o solicitudes en jurisdicciones extranjeras
no resulta, por si sola, determinante para resolver la controversia planteada, debiendo atenderse, entre
otros elementos, a la situacion registral y al orden de prioridad de las solicitudes presentadas en el
B e L e e e 3 B R e e A e S S A

Que, en el caso de autos, reviste particular relevancia que la firma IGNITE INTERNATIONAL, LTD
acudié ante la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) en fecha 18 de noviembre de 2024, a
presentar la solicitud de registro de la marca denominativa *“SEX ADDICT", Expediente N°24102203 para la
Clase 10 del nomenclador internacional. Dicha presentacion resulta anterior a las solicitudes ingresadas en
nuestro pais por DAN BRANDON BILZERIAN, correspondiente a la marca mixta “SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN": N°24102569 Clase 03; N° 24102574 Clase 05; N° 24102576 Clase 25; N® 24102578 Clase 32, Exp. N®
24102580 Clase 33; Exp. N® 24102580 Clase 33; Exp. N® 24102582 Clase 34; presentadas en fecha 19 de
noviembre de 2024, Asimismo, la solicitud N® 24104011 Clase 35, de fecha 22 de noviembre de 2024 v la
solicitud N® 2514717 Clase 09, de fecha 26 de febrero de 2025 conforme consta en los registros informéticos
b R e e e

Que, en consecuencia, de acuerdo con la secuencia de las actuaciones producidas en territorio
paraguayo, se advierte que IGNITE INTERNATIONAL, LTD. ostenta una prioridad registral anterior respecto
del signo “SEX ADDICT", al haber presentado su solicitud antes que la primera solicitud promovida en el
pais por el titular de la marca oponente y apelante en autos. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinard por la fecha
v hora presentada ante la Direccion de la Propiedad Industrial”™, —--=======ssssersmmmmmsmminis it

Que, bajo el principio “prior in tempore, potior in iure” que puede traducirse como “primero en el
tiempo, mejor en el derecho”, nuestro sistema marcario reconoce la prioridad de quien presenta primero su
solicitud de registro. Asi el derechu de prelaci lun permite Establecer de manera clara y Db]etwa quién tiene
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1480 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 10, EXPEDIENTE N° 102203/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.-

la misma no fue cuestionada por el adverso legal en su momento opertuno, por ende, la misma fue
aceptada ..[.. Posteriormente, nuevamente se pierde en sus desvarios relacionados a “pruebas
inconsistentes”, y que no aportan luz a los hechos dilucidados en el presente caso, pretendiendo
transformar esta "Expresion de Agravios” en una segunda oposicion deducida ante instancias superiores,
entre ellas nuevamente en una supuesta “Declaracién Jurada” producida por el Sr. Adonias Henrigue Dias
Nery, que no tiene respaldo juridico alguno, puesto que es tinicamente una declaracion de voluntad, en la
el mismo no se encuentra respaldado por documentacion alguna. Que entre el montén de chichara y
hojarasca presentada, las mismas se van contradiciendo y dejando vacio de sustento la propia presentacion
del adverso legal, puesto que, en su pseuda "Declaracion Jurada”, el mismo falta a la verdad, y de supuesta
fe, a declaraciones del mismo, sin saber si existen otras fuentes documentos que desmienten sus
declaraciones, a mas de ello, no pueden arrogarse derechos que el mismo no posee, ni le corresponde, en
sintesis, tal vez, solo tal vez, sirva de simple documentos entre partes, JAMAS ANTE TERCEROS.../..Que, la
marca "SEX ADDICT", ha sido presentada, CON ANTELACION, PRELACION O EN FORMA PREVIA, A
CUALQUIER OTRA SOLICITUD PRESENTADA POR EL OPONENTE, TANTO NACIONAL, COMO
INTERNACIONALMENTE conforme se constata en los archivos informéticos de la Direccion Nacional de fa
Propiedad Industrial { .'nre!ecn.ra.’j Y DE LA PROPIA WIPO. La primera sa.’:'cfrud fue presentada en Fecha a7

de esta Direccion, que obra a nuestro favor, presentaciones internacionales prf'was a la primigenia realizada
en nuestro pais, justamente para proteger productos de la Clase 34 internacional../..Que, con esto queda
demostrado que mi representada, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD., es, segin la propia ley de Marcas,
al igual que los Tratados y Convenios canjeados y ratificados por el Paraguay, quien posee mayor y mejor
derecho, al igual que prelacion y constitucionalmente todos los privilegios para la inscripcion de la marca
SEX ADDICT, en la clase 10, asf como también en la previa correspondiente a la Clase 34, {..)"------=----------

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

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 resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
“SEX ADDICT" (Clase 10) y la marca oponente “SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN Y ETIQUETA".----------------

Que, efectuando el cotejo ortografico, fonético y conceptual de las marcas en pugna, se advierte que
ambas comparten integramente la expresion “SEX ADDICT", la cual constituye el elemento verbal
coincidente y predominante en ambas marcas. Desde el punto de vista ortogréfico, dicha expresion
presenta idéntica composicion, extension y disposicion de sus letras en ambos signos. En el aspecto
fﬂnetlr:ﬂ su pronunciacién resulta Egualmente identica. generando la misma lmpresmn auditwa

] 3 | :|_.-,. 1
E, A 18 h L4 It

© -h L g
\ 4
L [ Iﬁ;""-{-’




DIRECCION MACIONAL DE

“s PROPIEDAD % GOBIERNO pr1 | PARAGUAI
HEE%ECTUAL < PARAGUAY | REKUAI

Resolucién h0_8_2 4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1480 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 10, EXPEDIENTE N° 102203/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.--- T —

Que, siendo asi, resulta claro que IGNITE INTERNATIONAL, LTD. cuenta con una prioridad registral
anterior en el Paraguay respecto del signo “SEX ADDICT", circunstancia debidamente considerada al
momento de resolver la presente controversia. Esta conclusién surge directamente de las solicitudes
presentadas ante la DINAPI y de la aplicacion del prmmpm de prelacion previsto expresamente en el
articulo 12 de la LE}" B ] DR O o iy st i B S e i

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General concuerda con la decision final a la que
ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposicién deducida, por lo que corresponde confirmar la
[t o] = e 1 T

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1480 de fecha 18 de diciembre de 2025 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, -=«-==-==r==s=ssrmmmrmmmemss i

Art. 20 DISPONER la prosecucidn de tramites de la solicitud de registro de la marca “SEX
ADDICT", Clase 10, Expediente N° 102203/2024, solicitada a nombre de IGNITE

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1483 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 35, EXPEDIENTE N° 102205/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.--

extranjera no surte efecto en la Republica del Paraguay sin el previo exequitur de los drganos
jurisdiccionales competentes del pais, a tenor del Art. 535 C.PC. - Del mismo texto del instrumento surge
que la eventual medida fue dictada a favor de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD. (como demandante)
¥ no de la solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. Son empresas y personas juridicas diferentes. IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro objeto de la oposicion) es filial de IGNITE INTERNATIONAL
BRANDS, LTD.../.. El sefior DAN BRANDON BILZERIAN es accionista de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS,
LTD. (matriz de IGNITE INTERNATIONAL, LTD) y hasta diciembre de 2023 fue Presidente o Director
Ejecutivo (Chairman) de su Junta Directiva../.. Que, IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de Ja
solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD.) como persona juridica y otras personas fisicas, fueron acusadas
por un Gran Jurado a instancias de la Fiscalia Federal de Jos Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito
Central de California por nueve cargos criminales../.. Que, entre los acusados y demandados por el
gobierno norteamericano se encuentra PAUL BILZERIAN (no mi representado DAN BRANDON
BILZERIAN).../Que, PAUL BILZERIAN es padre del sefior DAN BRANDON BILZERIAN. Segtin la Fiscalia
Federal para el Distrito Central de California, PAUL BILZERIAN “(..) ejercia el control de facto sobre
IGNITE.../.. IGNITE fue fundada par el hijo de BILZERIAN y el socio comercial de su hijo en 2017, Desde la
fundacién de IGNITE, el hijo de BILZERIAN ha sido su Director Ejecutivo (CEO) y miembro de su Junta
Directiva (...). A pesar del control nominal de IGNITE por parte de su hijo, BILZERIAN [PAUL] ha ejercido el
control de las finanzas y operaciones de IGNITE desde al menos 2018../..el Sefior DAN BRANDON
BILZERIAN fue desplazado como CEQ de IGNITE INTERNATIONAL BRANDS, LTD (matriz de la solicitante
IGNITE INTERNATIONAL, LTD) en diciembre de 2023. Esto motivd que mi principal: 1. Se enfocara en sus
propios proyectos personales (entre los que se encuentran SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN como
concepto marcario). 2. Promoviera incluso una demanda contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante
del registro objeto de oposicion), IGNITE INTERNATIONAL, LTD (matriz de la anterior), PAUL BILZERIAN y
otros ante el Tribunal Distrital para el Distrito de Nevada../.. Que, SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (y
logetipa) es un producto intelectual concebido y financiado por el serior DAN BRANDON BILZERIAN,
disefiado para el mismo a titulo personal. No debe perderse de vista ab initio que la propiedad industrial
forma parte de la propiedad intelectual y como tal debe tutelarse../..Que, ya adelantamos que el sefior DAN
BRANDON BILZERIAN mantiene una disputa legal en los Estados Unidos de Norteameérica con IGNITE
INTERNATIONAL BRANDS, LTD., su filial IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (solicitante del registro de la
oposicion), amén de otras empresas y personas vinculadas. A pesar de haber fundado la firma en el afio 2017
v aunque su imagen publica fue clave para las ventas de aquella, debido a discrepancias internas con otros
accionistas funcionales a su padre PAUL BILZERIAN (ver parigrafo 2.3) sobre la calidad de los productos y
el devenir de los negocios, fue desplazado de su posicion como C.E.O en diciembre de 2023 y como
miembro de la Junta Directiva en junio de 2024 (sin la mayoria de votos necesaria por cierto). Todas estas
cuestiones pueden leerse en la demanda promovida por el sefior DAN BRANDON BILZERIAN contra la
solicitante IGNITE INTERNATIONAL, LTD. (...)  xer=rmrmr s e s st et e e

Que, entre otros argumentos contesta Ignite International, Ltd.: (...} Que la oponente, hoy recurrente,
no analiza y profundiza sobre los supuestos agravios recibidos, sino se centra en una repeticion de los
extremos alegados en su escrito de oposicion, con el agregado de la resolucion recurrida en algunas
fojas.../.. Que, posteriormente pretende desmerecer la resolucién de la C.S,J. de Columbia Britinica de fecha
27 de marzo de 2025, argumentando la falta de apostilla del documento, que la misma por ser extranjera no
puede surtir efecto en el Paraguay y que no corresponden a la misma firma, para después ale,
firmas filiales la una de la otra, con lo cual la misma firma reconace la relacion de ambas. Que, a

aF
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1483 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 35, EXPEDIENTE N° 102205/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. »+===ss=ssssssesmsarnsrenns cmemmesensannenes

Asuncién, 4 1 AGD 7026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de contra la
Resolucion N°® 1483 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
7 e L

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de DAN BRANDON
BILZERIAN e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N 1483 de fecha 18 de diciembre de 2025,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIt glos0s s s e s

Que, en fecha 17 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
interpuestﬂ_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 20 de marzo de 2026, el representante convencional de DAN BRANDON BILZERIAN
expresd agravios: dictandose en fecha 23 de marzo de 2026 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
1E}fl ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Que, en fecha 16 de abril de 2026, el representante convencional de Ignite International, Ltd. contesto
la expresion de agravios y esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 21 de abril de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(..) de Ja documentacién acompanada por el solicitante
IGNITE INTERNATIONAL LTD., se verifica que la denominacion SEX ADDICT se encuentra registrada a su
nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previe, continuo y de amplio
reconocimiento en el mercado internacional./.Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE
INTERNATIONAL LTD ostenta la titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como
marca notoria en diversas junisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado
global. en consecuencia, la proteccién de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino
que se extiende frente a cualquier intento de imitacion susceptible de generar asociacién indebida.../...estos
precedentes confirman que la reproduccion del elemento esencial de una marca notoria constituye una
infraccién al dereche de exclusividad, aun cuando el signo anadido (como "BY DAN BILZERIAN") busque
aparentar una diferenciacion nominal {...) .- —+-r====re=semremmmree e e e eee e am e e e s s e s e

Que, se agravia el apelante DAN BRANDON BILZERIAN, y entre otros argumentos expresa: “(..) Que,
por varios motivos superpuestos, la (supuesta) resolucion judicial extranfera de ningun modo pudo
utilizarse como sustento (menos ain “fundamental” en palabras de la funcionaria inferior) deda Resolycion
DAM.L N° 1.112/25 del 8 de octubre de 2025. A saber: - De las constancias de autos se-desprende qué, el
documento no se agregoé apostillado../..- Incluso de haber existido apostilla, una weron judicial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1483 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *SEX ADDICT", Clase 35, EXPEDIENTE N° 102205/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL LD~ e e

SEX ADDICT {marca solicitada), y
SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (marca opanente)

Que, con relacién a lo manifestado por el apelante a fs. 29 de su escrito de expresion de agravios, en
cuanto sostiene que: "(...) el hecho de que la denominacion SEX ADDICT (a secas y sin agregados) haya sido
admitida en registros marcarios de otras jurisdicciones no obliga ni condiciona en modo alguno a la
Autoridad de Aplicacién paraguaya a seguir idéntico criterio. La distintividad de una marca no es atributo
universal y automatico, sino una cualidad que debe valorarse conforme al mercado, la sensibilidad social y
la normativa vigente en cada pais.”, corresponde senalar que el articulo 18 de la Ley N.2 1294/98 dispone
que: “El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de las garantias

que esta ley le otorga, una vez regisirada en el pafs”.----s===-sss2smssassssesmsasraseeresoseceenees s en e eeeesee e e

Que, en materia marcaria rige el Principio de Territorialidad, conforme al cual la proteccion y los
derechos derivados de una marca se circunscriben al territorio del Estado en el que se ha solicitado y
obtenido su registro. En consecuencia, la existencia de registros o solicitudes en jurisdicciones extranjeras
no resulta, por si sola, determinante para resolver la controversia planteada, debiendo atenderse, entre
otros elementos, a la situacion registral y al orden de prioridad de las solicitudes presentadas en el
PR UAY .=~ - rw e e nnnnne e eno e

Que, en el caso de autos, reviste particular relevancia que la firma IGNITE INTERNATIONAL, LTD fue
quien primero acudia ante la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) a solicitar la proteccion
del signo, habiendo presentado, en fecha |8 de noviembre de 2024, la solicitud de registro de la marca
denominativa *SEX ADDICT", Expediente N°24102205 para la clase 35 del nomenclador internacional. Dicha
presentacion resulta anterior a la solicitud ingresada en nuestro pais por DAN BRANDON BILZERIAN, cuya
solicitud N°24104011 correspondiente a la marca mixta “SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN" para la clase 35,
fue presentada recién en fecha 22 de noviembre de 2024, conforme consta en los registros informaticos de

T e L R e e

Que, en consecuencia, de acuerdo con la secuencia de las actuaciones producidas en territorio
paraguayo, se advierte que IGNITE INTERNATIONAL, LTD. ostenta una prioridad registral anterior respecto
del signo “SEX ADDICT", al haber presentado su solicitud antes que la primera solicitud promovida en el
pais por el titular de la marca oponente y apelante en autos. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la fecha
y hora presentada ante la Direccién de la Propiedad Industrial”, —----=-+-soemmmommm e

Que, bajo el principio “prior in tempore, potior in iure” que puede traducirse como “primero en el
tiempo, mejor en el derecho”, nuestro sistema marcario reconoce la prioridad de quien presenta primero su
solicitud de registro. Asi, el derecho de prelacion permite establecer, de manera clara y objetiva, quién tiene
preferencia cuando existan solicitudes relacionadas con signos similares o coincidentes, otorgando
seguridad juridica @ |as Partes. =« == mm e e

Que siendo asi, resulta claro que IGNI.":I"E M‘ERN&TIDNAL LTD. cuenta con una prioridad registral
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1483 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 35, EXPEDIENTE N° 102205/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. CE

la misma no fue cuestionada por el adverso legal en su momento oportune, por ende, la misma fue
aceptada ../.. Posteriormente, nuevamente se pierde en sus desvarios relacionados a ‘“pruebas
inconsistentes”, y que no aportan luz a los hechos dilucidados en el presente caso, pretendiendo
transformar esta “Expresion de Agravios” en una segunda oposicion deducida ante instancias superiores,
entre ellas nuevamente en una supuesta *Declaracién Jurada” producida por el Sr. Adonias Henrique Dias
Nery, que no tiene respaldo juridico alguno, puesto que es tinicamente una declaracién de voluntad, en la
el mismo no se encuentra respaldado por documentacion alguna. Que entre el montén de chachara y
hojarasca presentada, las mismas se van contradiciendo y dejando vacio de sustento la propia presentacién
del adverso legal, puesto que, en su pseuda "Declaracion Jurada”, el mismo falta a la verdad, y de supuesta
fe, a declaraciones del mismo, sin saber si existen otras fuentes documentos que desmienten sus
declaraciones, a mas de ello, no pueden arrogarse derechos que el mismo no posee, ni le corresponde, en
sintesis, tal vez, solo tal vez, sirva de simple documentos entre partes, JAMAS ANTE TERCEROS.../..Que, la
marca “SEX ADDICT", ha sido presentada, CON ANTELACION, PRELACION O EN FORMA PREVIA, A
CUALQUIER OTRA SOLICITUD PRESENTADA POR EL OPONENTE, TANTO' NACIONAL, COMO
INTERNACIONALMENTE conforme se constata en los archivos informaticos de la Direccién Nacional de Ia
Propiedad Industrial (Intefecmaf) Y DE LA PROPIA WIPO. La p:fms-m safjcimd fue presentada en Fecha o7

demostrado que mi representada, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD., es, segtin la pr‘opm ley de Marcas,
al igual que los Tratados y Convenios canjeados y ratificados por el Paraguay, quien posee mayor y mejor
derecho, al igual que prelacién y constitucionalmente todos los privilegios para la inscripcién de la marca
SEX ADDICT, en Ja clase 35, asi como también en la previa correspondiente a la Clase 34. (...)"-==-====sensssuses

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
"SEX ADDICT" (Clase 35) y la marca oponente “SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN Y ETIQUETA" (Clase 35).---

Que, efectuando el cotejo ortografico, fonético y conceptual de las marcas en pugna, se advierte que
ambas comparten integramente la expresion “SEX ADDICT", la cual constituye el elemento verbal
coincidente y predominante en ambas marcas. Desde el punto de vista ortografico, dicha expresion
presenta idéntica composicion, extension y disposicion de sus letras en ambos signos. En el aspecto
fonético, su pronunciacién resulta igualmente idéntica, generando la misma impresion auditiva.
Finalmente, desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan la misma idea asociada a la expresion
“SEX ADDICT", sin que los elementos adicionales mcnrporadus en la marca oponen Engren«ﬁm rla
coincidencia sustancial existente entre 108 SigNOS.- ===« esssremsemmm e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 1483 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “SEX ADDICT", Clase 35, EXPEDIENTE N° 102205/2024, SOLICITADO POR IGNITE
INTERNATIONAL, LTI +rsvsssscsamnsrasssnsnrsnsess

presentadas ante la DINAPI y de la aplicacién del principio de prelacién previsto expresamente en el
articulo 12 de Ja Ley N.8 1294/98 -« xneemm 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, esta Direccion General concuerda con la decision final a la que
ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposicion deducida, por lo que corresponde confirmar la
resoluCion FeCUrTIda, -« -=-mmm sttt s e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1483 de fecha 18 de diciembre de 2025 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. «----===rssssrsemmmmmsrns el

Art. 20 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "SEX
ADDICT", Clase 35, Expediente N° 102205/2024, solicitada a nombr IGNITE
INTERNATIONAL, LTD);xen=sssssasuuessnonsoss conssmmmslinnansnmsnmsetigsessnssafornsansasiyonnsas

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 148644 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2026
DICTADO POR LA DIRECCION DE MARCAS Y SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCION
DE CONCESION Ne 227941 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2026, EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “EUROSUN", CLASE 09, EXPEDIENTE N*® 945472, SOLICITADA POR PANAWIRA (LATIN AMERICA)

S = e s o e e o e e A S e R e R e e e S

.

Que, por providencia de fecha 10 de marzo de 2023 se declard desierto el recurso de apelacién
interpuesto por el representante convencional del sefior Indir Kumar Shawakram contra la Resolucion N*
903 de fecha 27 de agosto de 2012 dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos y se ordend la
prosecucion de los tramites de la solicitud de registro. Providencia que fue notificada al representante
convencional del recurrente y de la parte solicitante en fecha 26 de noviembre de 2024 y 05 de junio de
2025, FESPECTIVAIMIEIITE, — === ==

Que, en fecha 09 de julio de 2026 la Direccion de Marcas emitio el Dictamen N° 148644, —--«-xneeeeee-

Que, en fecha 10 de julio de 2026 se ha dictado la Resolucion de Concesion N® 227941 que autoriza la
emision del certificado de registro de la marca "EUROSUN", clase 09, a favor de la firma PANAWIRA (LATIN
AMERICA) S.A, —==ssersssmeamaraianintansatinsninsaninssnisantissas seendh s s e mr s ot S SHom et e e b

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 127 de la Constitucion Nacional, reza "DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Toda persona
esta obligada al cumplimiento de la ley, la critica a las leyes es libre, pero no estid permitido predicar su
desobediencia®. Es importante tener en cuenta que cuando la Constitucion Nacional utiliza la palabra ley,
en rigor se esta refiriendo a norma juridica en su sentido mas amplio, —=-=----sessrmrmemmmmsmsee s

Que, antes de entrar a analizar el caso que nos ocupa, es importante recordar que en el Derecho
Administrativo, rige el principio de legalidad el cual establece que las autoridades administrativas deben
actuar con respeto a la Constitucion, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le son atribuidas y de
acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades. Esto significa que la Autoridad
Administrativa, al emitir actos administrativos los cuales generan efectos sobre los administrados, debe
adecuarse a las normas reglamentarias de cardcter general, —----s-seommm s

Que, del examen minucioso de las actuaciones obrantes en el expediente y segin los registros del
sistema informatico de la institucion, se advierte que esta Direccion General no ha dictado resolucién con
respecto al trimite de apelacion de la oposicion promovida por la firma Sun Microsystems, Inc, —-==-==----

Que, en el derecho marcario paraguayo, la resolucion de las oposiciones es un requisito previo e
indispensable antes de otorgar o denegar el registro de una marca. Este orden procesal responde a un
disefio normativo y a principios juridicos fundamentales consagrados en la Ley N* 1294 de Marcas y su
Decreto Reglamentario. No es posible otorgar el derecho exclusivo al registro de una marca, sin antes haber
despejado cualquier reclamo de un tercero que alegue un mejor derecho o la existencia de prohibiciones
S

Que, al haberse emitido el Dictamen N° 148644 y la Resolucion de Concesion N* 227941 estando
pendiente de resolucion el recurso de apelacion de la firma oponente, se ha vulnerado el debido proceso.
Esta situacion configura una causal expresa de nulidad del acto administrativo conforme lo establece el
Articulo 20, inciso f) de la Ley N° 6715/2021 de Procedimientos Administrativos, el cual dispone que es nulo
el acto administrativo ante la “Inobservancia total y absoluta del procedimiento exigido en la Ley,
especialmente las relativas a la defensa del particular afectado”. —--=-=-=-eeseeneee- i i e i e e

Que, consecuentemente, resulta plenamente aplicable el Articulo 21 de la citaddley. N3
referente a la "Revision de oficio de los actos nulos". Dicha norma preceptiia que lescactol .‘m rreryen

...l-J'r-.-
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 148644 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2026
DICTADO POR LA DIRECCION DE MARCAS Y SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCION
DE CONCESION N2 227941 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2026, EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "EUROSUN", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 945472, SOLICITADA POR PANAWIRA (LATIN AMERICA)

e

Asuncion, 3 qi r'kEi] EDEE

VISTO: El expediente N* 945472 de fecha 14 de diciembre de 2009 de solicitud de registro de la marca
"EUROSUN", clase 09, a nombre de PANAWIRA (LATIN AMERICA) S.A, —«-csssesssesmseemsammramesmmmmneneeanes

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2009 se presentd la solicitud de registro de la marca "EUROSUN"
correspondiente a la clase 09, — - mcammrm e

Que, en fecha 07 de abril de 2010, bajo Acta N° 1012654, el representante convencional del sefior Indir
Kumar Shawakram dedujo oposicién contra la presente solicitud de registro de marca. —----------------------

Que, en fecha 26 de mayo de 2010, bajo Acta N2 1020429, el representante convencional de la firma
Sun Microsystems, Inc., dedujo oposicion contra la presente solicitud de registro de marca. —----eceeeeanees

Que, por Resolucion N° 903 de fecha 27 de agosto de 2012 la Direccidén de Asuntos Marcarios
Litigiosos declard improcedentes las oposiciones deducidas. —---==--=r=ssmrmmr s

Que, bajo Acta N® 1250349 de fecha 25 de octubre de 2012, el representante convencional de la firma
Sun Microsystems, Inc. interpuso recurso de apelacién contra la Resolucion N* 903 de fecha 27 de agosto
de 2012 dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos, —---==-=-=s-ssssmmrmmmmmm s

Que, bajo Acta N* 1252704 de fecha 07 de noviembre de 2012, el representante convencional del sefor
Indir Kumar Shawakram interpuso recurso de apelacion contra la Resolucion N° 903 de fecha 27 de agosto
de 2012 dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, —----=-=-sssssmssmsammmmmnmm o

Que, por providencias de fecha 26 de diciembre de 2012 fueron concedidos los recursos de apelacién
interpuestos. En consecuencia, estos autos fueron elevados a esta Direccion General para el trimite de
apelacién_ e R L R P

Que, en fecha 06 de marzo de 2013 fueron dictadas las providencias que ordenan: "Exprese agravios
el Apelante.” Las que fueron notificadas, en fecha 26 de julio de 2013 al representante convencional de la
firma Sun Microsystems, Inc. y en fecha 30 de julio de 2013 al representante convencional del sefior Indir
Kumar Shawakram, —--mmmemm e e s s st s s s e

Que, en fecha 01 de agosto de 2013 el representante convencional de la firma Sun Microsystems, Inc.
expresd agravios, esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y ordena el traslado a la
contraparte por el término de ley en fecha 25 de febrero de 2014. Esta providencia fue notificada en fecha
07 de marzo de 2014. La parte solicitante no contesto el traslado de los agravios, por lo que se la-dectag en

HUnstaldy
| Loserina
Hauy |-.I.
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 148644 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2026
DICTADO POR LA DIRECCION DE MARCAS Y SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCION
DE CONCESION Ne 227941 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2026, EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “EUROSUN", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 945472, SOLICITADA POR PANAWIRA (LATIN AMERICA)
SA. i S— resuses

las causales de nulidad del Articulo 20 "carecen de estabilidad y no pueden validamente generar derechos
subjetivos frente al orden publico y a la necesidad de vigencia de la legalidad®, Asimismo, la normativa
autoriza de manera expresa a la Administracion senalando que "Podran ser revocados o sustituidos por
razones de ilegitimidad aun en sede administrativa”. Por tanto, corresponde el ejercicio de esta potestad
revocatoria de oficio para restablecer la legalidad del procedimiento marcario y proteger los intereses del
PO RITTIETIEE, i i 5 5 e i o 0 e 5 i e i e i

Que, conforme a las manifestaciones vertidas, procede la revocatoria del Dictamen N° 148644 de
fecha 09 de julio de 2026 de la Direccién de Marcas y la Resolucién de Concesion N 227941 de fecha 10 de
julio de 2026, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 13 y concordantes de la Ley N° 1294/98, Art. 16 del
Decreto Reglamentario N® 22365/98, los Arts. 20 inc. f) ¥ 21 de la Ley N° 6715/2021 de Procedimientos
Administrativos, y el Art. 238 de la Constitucion Nacional en concordancia con el Art. 137 de la misma
norma fundamental, — - seree e e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 148644 de fecha 09 de julio de 2026 dictado por la
Direccion de Marcas y la Resolucion de Concesién N° 227941 de fecha 10 de julio de 2026,

Art. 22 DISPONER la correccion en el sistema informatica, —ss-smmsmemmssssceeeee oo
Art. 3¢ RETROTRAER el presente proceso al momento de la providencia de fecha 06 de mayo de

2014 en la oposicion N2 1020429 y a la providencia de fecha 10 de marzo de 2023 en la
OpOosiciOn N°® 101265, =—ssvsverrsmmrmrssnsscsnsiinianianann s

Art.42  NOTIFIQUESE, y cumplido, prosigase con los tramites de Ig apel
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1054 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LORZEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28735/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIOS GALENO S.A, ---remesssrmessmmemsmmmsmemssemmmsmsssmsmmsa e e e e et e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... JAl respecto, cabe senialar que la
denominacién "LORZEM", solicitada por la firma LABORATORIOS GALENO S.A, es notoriamente
semejante a la denominacion de la marca "COROZEM" registrada por mi mandante. Las semejanzas se
perciben claramente en todos los planos, de ahi que al realizar una simple confrontacién de las marcas en
cuestion: COROZEM (registrada) LORZEM (solicitada) A simple vista puede ser observado que la marca
solicitada no solo comparte el sufijo “ZEM", sino que reproduce 5§ (cinco) de las 7 (siete) letras que
componen la denominacién de la marca registrada por mi mandante, ubicandose en el mismo orden y
secuencia ../.. a) fa marca solicitada se trata de un SIGNO CONFUSAMENTE SIMILAR a una marca
previamente registrada, por lo que claramente de permitirse su registro existiria un ALTO RIESGO DE
CONFUNDIBILIDAD entre las mismas. b) La marca solicitada por la adversa estaria destinada a amparar los
MISMOS PRODUCTOS amparados por la marca de mi mandante, comprendiéndose en la MISMA CLASE. ¢)
La marca solicitada por la adversa no retine los requisitos de NOVEDAD y ESPECIALIDAD indispensables
para que su registro sea procedente. d) De la simple comparacién de sus NOTORIAS SEMEJANZAS se
infiere que ambas marcas NO PUEDEN COEXISTIR PACIFICAMENTE, de lo contrario se ocasionaria un
grave perjuicio a los derechos de mi mandante y a los del publico consumidor ya que ademds del riesgo de
confusién que se generaria respecto de los productos, también se produciria una asociacion indeseada
respecto del verdadero origen empresarial de las marcas. e) La marca "COROZEM" es una marca utilizada
en el mercado desde hace varios afios y ha logrado un posicionamiento destacado en el mercado, a través
de 12 pUbBlcidad (... )" —----===nmrmm e o e i

Que, el solicitante contestd el traslado de la expresion de agravios, en los siguientes términos
“(..)Que, teniendo en cuenta la doctrina y realizando un anélisis con los elementos en su conjunto y
asimismo realizindolo con mayor profundidad con sus elementos separados llegamos a la misma
conclusion que el A-quo; los elementos mas distintivos en ambas denominaciones evocan conceptos
totalmente dispares. Queda demostrado, que ambas denominaciones se diferencian grifica y
fonéticamente entre LORZEM vs COROZEM se dan precisamente en tales planos y que entre otras
consideraciones, es importante reiterar que la denominacion comparte la terminacién "zem", un término
de uso comtin en diversas marcas registradas a nombre de diferentes titulares. Estas marcas, con pequeras
modificaciones en su denominacién, han coexistido pacificamente en el mercado, sin que dicha similitud
haya generado confusién entre los consumidores. .../.. que, en cuanto a la identidad de clases que
establece la adversa, es muy importante mencionar que al momento de comparar marcas de la clase 05 se
deber tener en cuenta que se admite mayor tolerancia al cotejarlas, basado en un criterio mds flexible
porque son marcas en las que se repiten particulas y las formas de comercializacién de estos productos
estdn a cargo de dos profesionales, un médico y un farmacéutico, lo que hace que las posibilidades de error
y confusion resulten muy remotas o poco probables. La apelante sugiere aplicar un criterio restrictivo por
tratarse de productos farmacéuticos. Sin desconocer la sensibilidad del sector, es igualmente cierto que: El
consumidor habitual de la clase 05 presenta un grado elevado de atencion, dado que las decisiones de
compra se realizan bajo prescripcion médica, consejo profesional o en contextos regulados. Los
medicamentos en particular son comercializados en envases, prospectos y presentaciones que incluyen
claras especificaciones del principio activo, composicion y fabricante, lo que refuerza la identificacion
correcta y minimiza el riesgo de Confusion(...)” -=-««essssmm s n s sn e s s s e e an

Parftla Cristaldo
il T |-. 1na
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1054 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LORZEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28735/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIOS GALENQ S.A. -=---s==ss=ssrresmrsresmsramsesmrasems smsmrsmm e smssesmnm s sms e e e smmne e

Asuncion, 3 ] #'LuU E“‘E

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de HEISECKE Y CIA.
S.A.CI en contra de la Resolucion N° 1054 de fecha 20 de septiembre de 2024, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcanos LIt gios0s, ¥; —--memmmest i e e e e s e e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de HEISECKE Y CIA.
S.A.Cl e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1054 de fecha 20 de septiembre de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosas. ----==-sssrersmmsm s ssms s

Que, en fecha 29 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
iﬂtETPLIEStCI. e, P 0 8 8 S e D S 8 e - i v e i

Que, en fecha 01 de abril de 2025 el representante convencional de HEISECKE Y CIA. S.A.C.L expresd
agravios; en fecha 07 de abril de 2025 esta Direccién General tuvo por presentada la expresion de agravios y
ordend el traslado a la contraparte por el plazo de ey, —--ee e mmmmm

Que, 07 de julio de 2025 la representante convencional de LABORATORIOS GALENO S.A. contesto el
traslado de la expresion de agravios; en consecuencia esta Direccion General dict6 la providencia de Autos
para resolver en fecha 10 de julio de 2025, —---rmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, analizando las constancias obrantes en el
expediente, esta Direccion ha llevado a cabo un andlisis minucioso de las denominaciones en pugna,
"LORZEM" (solicitada) y "COROZEM" (oponente). Tras dicho examen, se concluye que es posible la
coexistencia pacifica de ambas marcas en el mercado, ya que no se observa riesgo de confusién que
justifique la oposicién presentada. A pesar de que ambas denominaciones comparten el sufijo "ZEM", esto
no es suficiente para generar confusion en el publico consumidor, dado que las marcas producen una
vision de confunto claramente distinta. Las diferencias en los elementos iniciales de las marcas y su
impacto general permiten una clara diferenciacion entre ellas, tanto a nivel grifico, ortogrifico como
fonético, lo que impide que sean asociadas erréneamente en la mente del consumidor. Que, conforme a los
principios doctrinales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Industrial, el anélisis de la confusion
entre marcas debe flevarse a cabo teniendo en cuenta la representacion total de los signos, evaluando su
impresién global y no de manera fragmentada o atendiendo a elementos aislados. En este sentido, si bien
es cierto gue ambas marcas comparten un sufijo, la diferencia entre los prefijos ("LOR" y "CORO") aporta
suficiente distintividad para que el consumidor pueda identificarlas sin dificultad. Esta diferencia grifica y
fonética minimiza cualquier posibilidad de error, contribuyendo a fa idea de que ambas marcas pueden
coexistir sin generar perjuicio alguno en el mercado. Que, aunque puede percibirse una cierta similitud
fonética entre las marcas en lo que respecta al sufijo "ZEM", esta similitud no alcanza un nivel tal que pueda

marcas, sobre todo en el dmbito de productos de la Clase 05 (productos farmacéutice
veterinarios), donde las diferencias fonéticas, aunque sean sutiles, son apreciables.(...)”

] urn{r. aldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1054 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'LORZEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28735/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIOS GALENQ S.A, «+-s-sxs-sssesemrasmmmsremsrsrmsssmsssmmsmness

fonética(... )™, por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresion distinta en las marcas en

PUgNg. —=========- e - o

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
“COROZEM" 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 -ain en la misma clase- toda vez que la
marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -------==s-sssssesermmmsmmraeencnee e

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 senala cuanto sigue: %..) La
comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del niumero y la secuencia de las
letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el numero de palabras y la
estructura de los signos [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de
los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no
se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de
un signe denominative son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares, El examen de las
silabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud
fonética estara determinada por las silabas comunes y su 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

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 “LORZEM" y la marca oponente "“COROZEM"
muestran diferencias sustanciales en su composicion. En particular, el inicio del vocablo *LORZEM" otorga
una configuracion distintiva al signo pretendido, proyectando una impresion auditiva diferenciada. El
signo solicitado se pronunciard LOR-ZEM; mientras que la marca registrada CO-RO-ZEM; se aprecia
claramente la diferencia en el arranque de las denominaciones y en el sonido de conjunto de las marcas. —

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, Ja impresion general y los principales elementos del signo™. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte la terminacion “ZEM”, difieren en la composicion de
los demas elementos, por ello no necesariamente causaran confusién en el seno del p'l..ll]lll:ﬂ cnnsumtdor
pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion di
posibilidad de que exista confusion entre dichas marcas, —-------=-=srsememenee -

Il B 5 "
T ﬂur il §rifepiciad lotelecma

¥ Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay l[l‘q.!-;], P2 298
httpsd ivwww dinapigov.py/portalvifpropiedad-industrialimarcas/divectrices

ER L

! Dlm::lan Na-:lﬂnal de Fmplfd&d Intelectual (DINAPY), Directrices pam v.l'e'mmwr de marcas en Paraguay. Disponible en:

p BRELIER M Pedro C. Tratado de marcas de F:hm:a y de comercio. Edltma] Robars, Buenos Aires. 1946,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1054 DE FECHA 20 DE SEFTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LORZEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28735/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIOS GALENO S.A. --- R e e

Que, al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la 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 cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la 6ptica de los eventuales
CONSUIMIAOIES, == mm e mm e e s s s o s

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 “LORZEM?”, clase 05, con la marca
oponente “COROZEM” registrada en la clase 05, =« seemmmmmmmm e

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
impresion visual muy diferente, como se puede apreciar en el siguiente cotejo; —-----==ssemsreemmmmeeeeeeann.

LORZEM {marca solicitada)

COROZEM (marca oponente)

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis 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
sepa.radas en forma arbitraria f’;‘g_;'j_n’ ...........................................................................................

Que, al analizar la marca solicitada “LORZEM” y la marca oponente "COROZEM" se advierte que
ambas poseen componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar
AIChas MATCAs. — === s s mss s s a s s s s na s anas

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 un vocablo de tres silabas *COROZEM”, la marca solicitada también se encuentra
compuesta por un vocablo de dos silabas “LORZEM?". Si bien los vocablos comparten la desinencia “ZEM",
difieren ampliamente en sus respectivas raices ("LOR" vs, “CORO") que ocupan el lugar preponderante de
las respectivas denominaciones, la impresién de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos
T [y S —

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N® 259/2025,
senalan: “(..)Los consumidores conceden menos i'mpﬂrranr::'a a la parte final de los signos denominati

™ oL ristaldo
Ryl Lrfeiind

! Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Editonal; Lexisiexis - Abeledo-Perrat ANO: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1054 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LORZEM", CLASE 05, EKPED[EHTE N® 28735/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIOS GALENO S.A. - meamsmnassane PR it meememaesassssesssassessaas

Por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las
marcas "LORZEM?", en la clase 05 y “COROZEM?”, en la clase 05, —---rrmsmsmmmmm o

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 comparaci6n, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida,---------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1054 de fecha 20 de sepﬁembre de 2024 dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -==s===ss=sssemeeeemcassscame e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"LORZEM", clase 05, Expediente N° 28735/2022

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 113071/2022 A NOMBRE DE
PHARMANEST S.A. =-s-s--smssrameseamemsamenemenaneanes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )Esta afirmacién demuestra el
poco profundo analisis del que fue objeto esta oposicion pues en Ia misma no solo se invocd comao base el
registro de la marca NESTOGENO sino que también fueron invocadas las marcas NESTON Y ETIQUETA y
NESTUM, ambas registradas en las clases 5 (pedida), 29 y 30. Con ello fue demostrado que mi mandante
posee una familia de marcas con el radical NEST como particula que las agrupa y las distingue pues el
mismo forma también parte de su nombre comercial ../.. En resumidas cuentas, las marcas en pugna
comparten una misma particula como parte inicial, pero lejos de ser éste un detalle minimo, es un hecho
que causara que ellas sean asociadas como si fueran parte de una misma familia de marcas, como si fueran
fabricadas por un mismo propietario, como resultado de que mi mandante posee una cartera de marcas
que utilizan a la particula "NEST" como parte inicial ya que la misma forma parte del nombre comercial de
su propietario, quien es mi mandante, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Generalmente, el propietario
de un cierto nimero de marcas desea distinguirlas y diferenciarlas de las demds, a fin de que todas se
asoclen con un mismo origen, que es lo pretendido por mi mandante al asociarlas entre si con la particula
NEST como integrantes de una "familia de marcas®. Por lo que indefectiblemente, el consumidor, al ver a la
marca NESTOMEL, que es la solicitada en estos autos, inmediatamente la asociard con la marca
NESTOGENO de mi mandante, asi coma con la familia de marcas que ella ya posee con la particula NEST,
que ya fueron invocadas en el escrito de oposicion y que, de hecho, son muchas mds, y terminara
pensando que todas paseen un mismo origen y, por ende, que gozan una misma calidad. Al contrario de lo
afirmado, este hecho contribuira enormemente a que las marcas en conflicto sean asociadas y/o
confundidas entre si, riesgo que se vera notoriamente acrecentado debido a que las mismas amparan una
misma clase, pues la solicitud de registro de la marca NESTOMEL pretende amparar todos los productos de
la clase 5, siendo la misma clase en donde las marcas NESTOGENO, NESTON y NESTUM se encuentran
registradas en nuestro pais, siendo una de las clases por la cual mi mandante es notoriamente reconocida
en ¢l mundo entero por los productos que fabrica y gozando las mismas de fama y notoniedad(...)" —-------

Que, el solicitante contestd el traslado de la expresion de agravios, en los siguientes términos
“(..Janalizado el aspecto ortogrifico de ambas palabras, tenemos que la solicitante, "NESTOMEL", esta
compuesta por (8) ocho letras, dividiéndose en tres silabas, y la oponente "NESTOGENO" estd compuesta
por (9) nueve letras, dividiéndose en cuatro silabas, de las cuales la raiz de la primera se encuentra
compuesta por el vaocablo "NESTO' y su desinencia "MEL’, en tanto la segunda se halla compuesta de la raiz
"NESTO" y su desinencia por los vocablos "GENO". Del cotejo se desprende que los elementos variables en
las marcas en pugna, son las desinencias. Estimo que las modificaciones realizadas en la desinencia de la
marca solicitada, otorga una distintividad suficiente, capaz de evitar confusiones en el ptiblico consumidor.
Por lo que no existe la posibilidad de confusién visual. En cuanto a la parte fonética, partiendo del cotejo
de las mismas, "NESTOMEL' posee TRES silabas, en cuanto que la palabra "NESTOGENO" posee CUATRO
silabas, pero las desinencias "MEL' y "GENO", tienen una pronunciacién diferente, ya que los elementos
diferenciadores constituyen las letras "MEL/GENO", relevantes desde el conjunto de ambas palabras,
otorgando suficientes diferencias en este caso en particular, por lo que cabe afirmar que los mismos
resultan suficientes para lograr una individualidad marcaria propia. Ya que entre ambas palabras el
elemento determinante en cuanto a la imposibilidad de confusion es el "elemento fonético" por la
diferencia en su pronunciacion. Las marcas en pugna, son para productos pertenecientes a la clase (5)
cinco, siendo ambos productos farmacéuticos. Y poniéndonos en posicién del consumidor el producto
serd pedido por su nombre ante un profesional de la salud, farmacéutico que a su vez incluso terfdra a la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL’, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 113071/2022 A NOMBRE DE
PHARMANEST S A. -

Asuncion, 3 1 AGD 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE S.A. contra la Resolucion N® 945 de fecha 23 de agosto de 2024, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios LIEIOS0S, ¥ ---=--=-s====s=mrmsrmr e st s et e s s f s e st m e e e e e s

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024 se presenta la representante convencional de SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE S.A. e interpone Recurso de Apelacién contra la Resolucion N° 945 de fecha 23 de
agosto de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos.--«-«---<«sssesemmmimt oo

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
L g 8L (T

Que, en fecha 2% de noviembre de 2024 el representante convencional de SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A. expresd agravios; en fecha 09 de diciembre de 2024 esta Direccion General tuvo por
presentada la expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —---------------

Que, 28 de febrero de 2025 |a representante convencional de PHARMANEST S.A. contesto el traslado
de la expresion de agravios; en consecuencia esta Direccion General dictd la providencia de Autos para
resolver en fecha 05 de marzo de 2025, — - <o e mm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que: “(.)Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna
"NESTOMEL" (marca solicitada) y NESTOGENO (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es
posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el
aspecto fonético. Esta Direccién considera que, aunque las mismas compartan la misma palabra, en su
canjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la
solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacifica entre las mismas no sea posible. Que, en
efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento comtin, también es cierto que ese hecho no puede
inducir al consumidor a error o confusion, y en ningin momento podran acarrear inconvenientes al
publico interesado puesto que tanto la solicitud como la oposicién acompafian al elemento comun otro
vacablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto
absorba la parte comiin con la marca registrada.Que, ademas es importante mencionar que el estudio de I
solicitud debe realizarse en su conjunto, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases
conforme se detalle en el sistema informatico, tales afirmaciones nos lleva a concluir que Ja misma se
trataria de una familia de marcas con la presente solicitud lo que pretende es ampliar un derecho }ra
adquirido. Que, conforme a lo mencionado precedentemente a continuacion se detallan algtm
NESTADIN, clase 05, Reg. n® 435.653, NESTEME clase 05, Reg. n® 435.654, NESTIK :.-"as 05, Rt'g n"43s. J.’GS
NESTALL, clase 05, Reg. n® 435.655, NESTIFLU, clase 05, Reg. n® 435.656(...)" —-----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 113071/2022 A NOMBRE DE
PHARMANEST S.A. e

Que, al reahzar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacién 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 las marcas de la oponente se
encuentran compuestas: NESTOGENO por un vocablo de cuatro silabas, NESTON por un vocablo de dos
silabas, NESTUM por un vocablo de dos silabas; la marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo
de tres silabas NESTOMEL. Si bien los vocablos comparten la raiz, difieren ampliamente en sus respectivas
terminaciones (“nes-TOMEL" vs. “nes- TOGENC" | “nes-TON" [ “nes-TUM"), la impresion de conjunto es la
que debe prevalecer y no los elementos aislados. —----=--s-srmrrmr i o

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 las marcas registradas de la
oponente se extienden al conjunto del signo como ha sido presentado, y no le otorga exclusividad sobre
sus elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera
que tales elementos pueden formar parte de otra marca -atin en la misma clase- toda vez que la marca
posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. «-----s----ssssessmmmsm e

Que, también conviene traer a colacion lo dispuesto en las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE
MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolucién n. 259/2025, que sefiala cuanto sigue: (..} La
comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del niimero 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 [...] 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 acentuaciéon 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 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

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 “NESTOMEL" y las marcas oponentes “NESTOGENO"
“NESTON" y “NESTUM" muestran diferencias en su composicion. En particular, la terminacién del vocablo
*NESTOMEL" otorga una configuracion distintiva al signo pretendido, proyectando una impresion auditiva
diferenciada. El signo solicitado se pronunciard nes-to-mel; mientras que las marcas registradas
nes-to-ge-no / nes-ton / nes-tum; se aprecia claramente la diferencia de las denominaciones y en el sonido
de conjunto de [as Marcas. —--=-—=-=srmmsrrmrme e e e s e e e g e e

" AT, 1 ela-Eristalds

i o
| o™ Sl -
| ! T4k
* Direccion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Directrices para ef examen de marcas en Pamgr.j!f_. []isp{rgfﬁk_%il_;
'.‘ I': N .- e )

T
"

hittpss v dinap pov.pyiportaliv3propiedadandustoal/ marcas directrices




DIRECCION NACIOMAL DE

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

ResnluciﬁnN'OJ 2 8

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL", CLASE 05, E}[FEDIEM'E N* 1131.".'?1.’2022 A NDMBRE DE

mi representada, ya es propietaria de marcas registradas que incluyen la particula NEST tanto en la raiz
inicial o terminacién. Esta circunstancia demuestra que mi cliente no actia con mala fe al solicitar la nueva
e B O Y B O R

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas NESTOMEL (solicitada en clase 05) y las marcas NESTOGENO
(registrada en las clases § y 29); NESTON Y ETIQUETA (registrada en las clases 5, 29 y 30); NESTUM
(registrada en las clases 5, 29y 30). - mmmmmmm 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 optica de los eventuales
O S O B, == e e e e e e i i i i m i mim 8 i e A e i 8 2 5 M S 2 5 e m

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 NESTOMEL en la clase 05, con las marcas
registradas de la oponente NESTOGENO en las clases 05 y 29; NESTON Y ETIQUETA en las clases 05, 29 y
30; NESTUM en las clases 05, 29 y 30, —--mnmmmmmm e e e e e e

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, como se puede apreciar en el siguiente cotejo: —---==----=ssssasomrereon

NESTOMEL {marca solicitada)

NESTOGEMNO (marcas de la oponente)
NESTON Y ETIQUETA
NESTUM

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 comtn, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). - ----=-===s=rrtsmse st e

Que, al analizar la marca solicitada *“NESTOMEL" y las marcas oponentes *N

taemtla Crigealdn
General Tmigrina

' Derechao de Marcas. Jorge Otamendi, Editonal: LexisNexis - Abeledo-Perrat ANC: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'NESTOMEL', CLASE 05, EXPEDIENTE N* 113071/2022 A NOMBRE DE
PHARMANEST S.A. +--resmesimmossomesiososie ittt e oo s b e

Por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las
marcas “NESTOMEL", en la clase 05 y las marcas registradas de la oponente *"NESTOGENO" en las clases 05
y 29; “NESTON Y ETIQUETA" en las clases 05, 29 y 30; “NESTUM" en las clases 05, 29 y 30, —-ssesssenesnansannns

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusién de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, por tanto,
corresponde confirmar la Resolucion recurrida.-----====s=s s e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 945 de fecha 23 de agosto de 2024 dictada por la

Direccién de Asuntos Marcarios LItIgiosos, -====sss=sssesssesmsammencmmennn e aeeeaas

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

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 945 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "NESTOMEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 113071/2022 A NOMBRE DE

tipicas, J]a impresién general y los principales elementos del signo™, En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte la raiz “nest”, 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 confusion entre dichas MArCas, —«ss e s s

Asimismo, como fuera sefialado por el a-quo en la resolucién recurrida y por la parte solicitante al
responder los agravios, la firma PHARMANEST S.A. ostenta la titularidad de un conjunto de marcas
registradas en la clase 05 compuestas por la raiz “NEST". En efecto, tras la biisqueda realizada en la base de
datos del sistema informatico institucional, se verifican los siguientes registros vigentes a su nombre de la
firma solicitante: NESTODOL (Reg. N° 435215), NESTOSUL (Reg, N° 503842), NESTOKAL (Reg. N® 533264),
NESTOSYL (Reg. N® 533262), NESTCOR (Reg. N° 503831) y NESTWIN (Reg. N° 435658), entre otros titulos
constitutivos concedidos en favor del peticionante con el prefijo "nest™. —««-sseremmsmimmrmmmm s

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 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 ¢ mds 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 informacion sobre el origen
comercial de Jos productos o servicios que ostentan esos signos(..)™. En el caso de autos, tanto la firma
solicitante como la firma oponente se encuentran operando en el mercado con una familia de marcas con
R A N oL I

Que, al apreciar el riesgo de confusion globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias del
caso en estudio, esta Direccion General considera que el solicitante ya ostenta derechos pacificos y
reconocidos en marcas registradas en la clase 05 que utilizan la raiz “nest”. En ese sentido, entendemos que
la presente solicitud no generara un nuevo riesgo de asociacion o confusion con los productos de las
marcas registradas del oponente, —---esmcssrmn s

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

confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y [a otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocidp. ™. =«esesesemmmemimii

Que, si bien se reconoce que las denominaciones objeto de analisis comparten ciertas semelanzas
estas similitudes no son suficientes, por si solas, para inducir necesariamente a un riesgo de
asociacion en la mente del publico consumidor relevante. La impresién de conjunto que
marcas, al ser apreciadas en su totalidad y no de forma fragmentada, es lo que debe prevale

"BREVER M, Pedro €. Tratado de marcas de fibrica v de comercie. Editorial Robins. Buenos Aires, 1946, v
! Mireccidn Macional de Propiedad Intelectual (DINAPE, Directrices para of examen de marcas en Paraguay (2025) Bag)
PAVEERE Ay W i i [RlRL0N AN ALk tally & Lar -l|;l|l".|--l| Il'--.| |.:.|.'..I“:l.||'.!5.._|.I;J:\.-_-'I.|I-l.'l_'.! 1E8% b I

' *DERECHO DE MARCAS™ — Jorge Otamend. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrat, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2735 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TdN
Somos Tecnologia de Negocios (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENI‘E N® 43194!2024 A NDMBRE
DE MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO. e s

transferida a nombre de los sefiores MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO, extremo que
invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolucion apelada.-----=-====sssmesremsmmensnccannns

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

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

Art 12 REVOCAR la Resolucion N® 2735 de fecha 24 de septiemhre de 2025 dictada por la
DirE'CCiﬁﬂ de Mar{'as_ ..............................................................................

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “TdN
Somos Tecnologia de Negocios (slogan) Y ETIQUETA”, clase 42, Expediente N°
43194/2024, solicitada a nombre de MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR
ROMERD, —+everasrassasnsasnsnsosnmensasansnsonenss —

Art. 32 NOTIFIQUESE. --+-+-=-=ss=ssssssmsmessmsannnes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2735 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TdN
Somos Tecnologia de Negocios (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N " 4319412024 A NCIMBRE
DE MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO. . s

Asuncion, 3 ||,f_|] ”F’

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MONICA ALETIA
SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO contra la Resolucion N° 2735 de fecha 24 de septiembre de 2025, dictada
por a Direccion de Marcas, y;----==-=-==ssmmmse s rm e e

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de MONICA
ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERQ e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N° 2735
de fecha 24 de septiembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, —=-=-=---===ssmsemmmmcmmmmenceeeeees

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
EPE‘]ECiﬁn intEI'PUEStI]. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, el representante convencional de MONICA ALETIA SOTO Y
LUIS GREGOR ROMERO expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 11 de diciembre de 2025, --------emnmmmemm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion recurrida considera que: %(...) Que la solicitud de registro de la marca
TdN Somos Tecnologia de Negocios (slogan) ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42,
Que habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia
en dicha clase de la marca: Expediente Denominacién 2018-1836571 TON TECNOLOGIA DE NEGOCIOS
Clase 42 Registro Titular 487307 Monica Aletia Soto [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusion entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas,
no ha lugar a lo solicitacdo... )" - === mm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(... Jen relacién con lo expuesto,
corresponde sefialar que los titulares de la marca antecedente TDN TECNOLOGIA DE NEGOCIOS, Monica
Aletia Soto y Luis Gregor Romero, son igualmente socios de la empresa Tecnologia de Negocios SR.L. En tal
sentido, en fecha 14 de noviembre de 2025, se ha presentado la solicitud de transferencia de la solicitud de
marca TdN Somos Tecnologia de Negocios (slogan), en clase 42, Acta N° 2443194, a favor de los
mencionados titulares ../.. Que, en virtud de dicha transferencia, desaparece el riesgo de confusion
sefialado por la Direccion de Marcas(... ) -== e e e es

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpu@stu_ _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, tal como senala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo “TDN TECNOLOGIA DE NEGOCIOS", en la clase 42, Registro N°® 487307, como la presente solicitud
de registro “TdN Somos Tecnologia de Negocios (slogan) Y ETIQUETA", clase 42, Acta N° 2443194,
pertenecen a los mismos titulares MONICA ALETIA SOTO Y LUIS GREGOR ROMERO. Este hecho, puede
ser corroborado en el sistema mfﬂrmahcn de la Institucion, donde consta que la marca su]:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 269 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LASER
CREATIVO Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 109201/2024, SOLICITADA POR AMBIENTAL S.A. —-

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
e BT e T B S —

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LASER CREATIVO Y ETIQUETA”
resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual del servicio que solicita o describe el servicio
proporcionando informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamano de los servicios. En ese orden de ideas, corresponde analizar la cobertura de servicios solicitada
dentro del nomenclador, que constituye un factor clave al momento de determinar la genericidad o
descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de la marca “LASER
CREATIVO Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 40, que textualmente
describe: “Tratamiento de materiales, grabado laser en materiales metilicos, plisticos, vidrio y madera” —-

Al realizar el cotejo del signo solicitado con el listado de servicios que pretende amparar, se verifica
que se menciona de manera textual la realizacion de "grabado laser”. En ese sentido, la palabra "LASER" de
la denominacion solicitada describe de forma directa, especifica y comprensible el medio técnico, la
herramienta e instrumento principal mediante el cual se ejecuta el servicio de tratamiento y grabado de
materiales. Por ende, es un término que debe permanecer libre para que todos los competidores del sector
puedan describir su actividad. Respecto al vocablo "CREATIVO®, esta Direccién General considera que el
mismo es un adjetivo que califica directamente una caracteristica deseable o una cualidad del servicio (que
el grabado o tratamiento se realiza con originalidad, ingenio o arte). Por tanto, al describir un rasgo
cualitativo del servicio, carece por si solo de |a fuerza distintiva, — === ool

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: ;cudl seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro? -------=-==-------oo-

Que, la simple combinacion de palabras donde cada una de ellas es descriptiva -sin afiadir ning(in
elemento de fantasia o inusual- da como resultado un signo en su conjunto descriptivo. La denominacion
solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e informativo, —--=-s==ssesssceencmseummmmmenens

En ese sentido, “LASER CREATIVO Y ETIQUETA" resulta descriptiva, por tanto, se encuentra incursa
en lo dispuesto en el Articulo 2, inciso e) de la Ley N.* 1294/98 de Marcas, —--------====smeeememmmmmeeeeee .

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay”aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: *(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no
son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la
funcion esencial de una marca. La razon de politica piblica que subyace a este motivo de denegacion del
registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que
otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo’, un signo debe considerarse siempre en relacion
con los productos o servicios para los que se utilizard 1a marca(...)" —--«-===ssssssssessmmnicc
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 269 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LASER
CREATIVO Y ETIQUETA”", CLASE 40, EXPEDIENTE N*° 109201/2024, SOLICITADA POR AMBIENTAL 5.A. —-

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma Ambiental
S.A. contra la Resolucion N° 269 de fecha 14 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; ====-=-

RESULTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2026 se presenta la representante convencional de la firma Ambiental
S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 269 de fecha 14 de febrero de 2026, dictada
porla Directiiin dé MAICAE: 2~ rrerrresenees e e ss e oo e s ey e R AR S e

Que, por proveido de fecha 18 de marzo de 2026 se concede el recurso de apelacion interpuesto. —--

Que, en fecha 17 de abril de 2026, la representante convencional de la firma Ambiental S.A. expreso
agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 21 de abril de 2026 esta Direccién dicté la providencia
g b B L

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(.)Que la solicitud de registro de la marca LASER
CREATIVO ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 40. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicidn: Art. 2 Inc. e) ... los que cansistan enteramente en un signo
gue sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger. En
consecuencia no ha lugar a 1o solicitado(... ) — === eemmrmms s s

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(_..)Tal es
el caso de LASER CREATIVO. Ella de ningun modo hace referencia a una caracteristica esencial o primaria
del producto, solo da una vaga idea de algiin efecto que este puede llegar a tener, de hecho la palabra
“creativo” no es una palabra que describa un servicio; sino una habilidad humana que puede ser aplicada a
varios rubros. . La distintividad de la marca solicitada radica justamente en la conjuncién de las palabras
laser + creativo; pues la creatividad no es una caracteristica propia del laser, sino una aptitud que puede
tener o no quien lo ejecuta; ya que creativo se refiere a la habilidad de imaginar, inventar y transformar
conceptos en formas, soluciones o expresiones distintas y originales, a menudo con un enfoque artistico,
innovador o ngenioso..,) . "= s e v s e an e S et LA S e RS ST S A s

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 269 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LASER
CREATIVO Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 109201/2024, SOLICITADA POR AMBIENTAL S.A. —-

los vocablos que componen esta frase posee un caracter marcadamente descriptivo, sin aportar un
distintivo o fantasia que lo haga susceptible de exclusividad, —-------rrmrrmmes e

En este sentido, la utilizacién de tales vocablos no puede ser monopolizada por un tnico actor en el
mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El
principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la
especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados
libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaria
conceder una ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes econdmicos para describir sus
propios servicios similares en Paraguay, es necesario mantener estas denominaciones comunes en el
dominio piblico, para que todos los demis competidores puedan utilizarlas libremente para describir sus
propios servicios. Por lo tanto, la designacion, al carecer de fuerza distintiva intrinseca, debe permanecer
accesible a todos los que concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente, —-------------

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

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 269 de fecha 14 de febrero de 2026, dictada por la
DIrecCion de Marcas, ===sssssesms e e e

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “LASER CRE&T‘WD Y
ETIQUETA", clase 40, Acta N° 109201/2024, solicitada a nﬂmbr:e de.A .

ATt32  NOTIFIQUESE.-—--o-imemimioomrrminmoisnsinmiar i g e sofsisas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 970, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AMAZONIA"Y ETIQUETA, CLASE 39, EXPEDIENTE N*® 22.083/2009, A NOMBRE DE AMAZONIA S.A.---=----

antecedente en la base de datos de la DINAPI, hemos constatado que el registro de la misma ha vencido en
fecha 20 de Octubre de 2010, sin que el titular se haya presentado en el plazo a solicitar la renovacién
correspondiente. Por tal motivo, queda comprobado que la marca "AMAZON.COM", a nombre de Ia firma
AMAZON.COM. INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE, no representa obsticulo alguno para /a
prosecucion de los tramites de la marca solicitada por mi mandante.---------===s=sseemm s

Que, ::urrespunde a esta Direccidn resolver sobre la prucedencia o no del recurso interpuesto,---------

Que, analizada la cuestién planteada, se ha realizado la verificacién de datos en base del sistema
informatico de la institucion del cual resulta que la fehacientemente que la marca antecedente registrada
con el nimero 229.651, fue renovada segiin niimero 352.667 y esta a su vez bajo niimero 504.469, con
vencimiento en fecha 20 de octubre de 2030, por lo que, el argumento del antecedente vencido queda sin
AR e [ R T T —

Que, en tanto, resta cuestionar la confundibilidad o no de las marcas en pugna, en este sentido,
conforme al cotejo adjunto entre la marca solicitada "AMAZONIA" y la marca registrada “AMAZON",
atendiendo a la impresion de conjunto que ambas producen en el consumidor, Del analisis comparativo
realizado se advierte la existencia de semejanzas relevantes de orden grifico, gramatical y fonético, puesto
que la denominacién “AMAZONIA" reproduce integramente la expresion "AMAZON®, agregando
unicamente la terminacién “IA", elemento que, por su caricter accesorio, no resulta suficiente para otorgar
al signo solicitado una fisonomia distintiva auténoma frente a la marca previamente registrada. Que,
asimismo, desde el punto de vista conceptual, “AMAZONIA” remite de manera directa e inmediata al
término "AMAZON", pudiendo ser percibida por el consumidor como una extensién, derivacién o variante
0 o ot = 101 g 00 S S

AMAZONIA (marca solicitada)
AMAZON.COM {marca base del rechazo)

Que, asimismo, la distintividad de las marcas y la evaluacion del riesgo de confusion deben analizarse
ineludiblemente en relacion con la percepcion del sector pertinente de consumidores. Para ella, resulta
fundamental considerar no solo el nivel de atencién del piiblico, sino también la naturaleza, finalidad y uso
especifico de los productos que cada signo pretende distinguir, —-=-===s=ssmressmmmmsssnis e

Que, en tal sentido, atendiendo a las coberturas reivindicadas por cada signo, se observa que las
mismas se encuentran dispuestas en la clase 39, para el transporte v distribucién de productos, es decir,
existe coincidencia que aumenta el grado de confundibilidad, —--------eomemm e

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio se subsumen en la prohibicion de registro
establecida en el Articulo 2, inciso f) de la Ley N° 1294 de Marcas. Las similitudes mtegra]es senaiadas nos
permiten colegir de manera indubitable que la marca solicitada no ostenta la aptitud distipti
no podran coexistir pacificamente en el mercado. En consecuencia, corresponde -::cmﬁ 2 resofMcidn

/- i .. I| tering
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 970, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DICTADA
FOR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AMAZONIA" Y ETIQUETA, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 22.083/2009, A NOMBRE DE AMAZONIA S.A_--------

Asuncién, 3§ 1 AGD 707

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AMAZONIA
S.A. en contra de la Resolucion N°® 970, de fecha 23 de diciembre de 2010, dictada por la Direccién de
L L e [T T T

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2018, se presenta el representante convencional de AMAZONIA S.A. e
interpone recurso de reconsideracion en contra de la Resolucion N2 970, de fecha 23 de diciembre de 2010,
cictada por 1a Direccion de Margas. - =« st e

Que, en fecha 19 de julio de 2018, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al recurso de
L Tale) e T T B

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018, el representante convencional de AMAZONIA S.A. interpuso
recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 970, de fecha 23 de diciembre de 2010, y se concedié en
fecha 30 de noviembre de 2018.----=-= e sem e

Que, en fecha 10 de mayo de 2019, el representante convencional de AMAZONIA S.A. expresd
agravios; Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
20 de Junio de 2019, —-mrmrmmrmr e e oo aL et et s nm s me e am s e nes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Que, la solicitud de registro de la marca
"AMAZONIA™ Y ETIQUETA, ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que, habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca "AMAZON.COM", registrada con el nimero 229.651, en fecha 20 de octubre de 2000, a favor de
AMAZON.COM INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE. Comentario: Que ambas denominaciones son
casi idénticas, muy semejantes, no podrén tener coexistencia paclfica, en una misma clase, sin crear riesgo
ce confusién entre los consumidores - por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha fugar a lo SoliCitadD. «==--=cseeme s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *..) que, la Resolucién N2 970410
abjeta la solicitud de registro de la marca "AMAZONIA y etiqueta’, en ia clase 39, sobre la base del registro
de la marca AMAZGN C‘E}M“ regr'srrada a nombre de AMAZON.COM. INC, UNA CORPORACION DE
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 970, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“*AMAZONIA" Y ETIQUETA, CLASE 39, EXPEDIENTE N°® 22.083/2009, A NOMBRE DE AMAZONIA S.A.-======-

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 970, de fecha 23 de diciembre de 2010, dictada por la
Direccion de Marcas.-«--=-=--=s=sssmmmmmmeem e sttt e e e e e e s e

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AMAZONIA" Y
ETIQUETA, clase 39, Expediente N°® 22.083/2009, solicitada a nombre de AMAZONIA
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 589, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CERES" Y
ETIQUETA, CLASE 31, EXPEDIENTE N*® 40.185/2009, A NOMBRE DE GLYMAX S.A.- . -

Que, visualmente, ambas marcas cuentan con etiquetas propias, justamente el hecho de que cada
una cuente con una etiqueta propia y distintiva hace que las mismas se diferencien aiin mas, ya que las
etiquetas son completamente disimiles entre si y, de esa manera el piiblico consumidor bajo ningin
aspecto podria caer en riesgo de asociacidn o confusion con respecto a las mismas. Paso a exponer ambas
etiquetas para mejor apreciacion. Y cabe resaltar que las marcas en cuestion se encuentran en clases
A e e

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

Que, las marcas deben ser analizadas de forma integral, en el presente caso, se advierte que desde el
comparative visual, los signos en conflicto presentan una identidad gramatical en cuanto a los elementos
principales, la marca solicitada “CERES" se encuentra enteramente contenida en la marca preexistente
“CERES ALIMENTOS", y que el término - ALIMENTOS - es un elemento secundario que solo refiere a la
naturaleza del preducto no altera la estructura fonética principal ni diluye el riesgo inminente de
confusion en el mercado. Que, asimismo, se constata que ambos signos en conflicto pretenden distinguir
productos que pertenecen a la Clase 31 y el antecedente pertenece a la Clase 30, ambos dmbitos guardan
una estrecha relacion e indisoluble vinculacién debido a la afinidad de productos alimenticios intensifican
la posibilidad de confusién, en tal sentido, se aprecia el siguiente cuadro comparativo: —--------===-==scceseeo

CERES {marca solicitada)

CERES ALIMENTOS {marca base de rechazo)

Que, la presencia de etiquetas distintas o elementos graficos disimiles resulta insuficiente para evitar
que el publico consumidor caiga en un inevitable error de asociacion al momento de la adquisicion de los
productos. Siguiendo las directrices vigentes de la DINAPI, el elemento denominativo "CERES" mantiene
un rol preponderante y de mayor fuerza distintiva en el conjunte marcario, por lo que la coexistencia de
ambos signos mixtos en la misma clase del mercado generara, de igual manera, un riesgo real de confusién
que afecta la transparencia Comercial, —=s==s=mmmmrmrmrmm e s

Que, el A-quo manifesté que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 6 de la Ley N® 1294/98 que dispone: “.La Direccién de la
Propiedad Industrial en interés del pablico, podrd denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, adn
mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrd concederse solo
para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacién para
determinados productos o servicios, cuando no se justifique una denegacion total....". --==s--sssssmeemnanrananas

Que, ahondando atin mas en el analisis, 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 esos elementos
esta regla en que en Ia ma;mria de los casos, “la confusién no es un hecho de la casuali

o R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 589, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CERES™ Y
ETIQUETA, CLASE 31, EXPEDIENTE N* 40.185/2009, A NOMBRE DE GLYMAX S.A.-----seseznes= e

Asuncion. 2 1 A60 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLYMAX S.A.
en contra de la resolucion N° 589, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por la Direccién de Marcas, y; —--

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2011, se presenta el representante convencional de GLYMAX S.A. e
interpone recurso de apelacion en contra de la resolucién N¢ 589, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada
por la Direccion de Marcas, -=-==-==-===ssemmsmsmmme et e s e s e s s s st a s s o e e

Que, en fecha 25 de julio de 2011, fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
g b T

Que, en fecha 19 de octubre de 2022, el representante convencional de GLYMAX S.A. expresd

agravios; Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
14 de diciembre de 2022, —-+----srcrmrmmmre e sttt oee s e s s anns s e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado Ja existencia en dicha clase de la marca “CERES” Y
ETIQUETA, registrada con el ntmero 333.810, en fecha 17 de junio de 2010, a favor de ORION GROUP S.A.
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 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. La marca se encuentra
7enovada Segun NUMEro 527,728, —««««-- - ssseermmre s e s e e s e ee e s nm e nrnns

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Que, ambas denominaciones
sostienen diferencias gramaticales, fonéticas y visuales, conforme iré desvirtuando con este escrito,
demostrando la incorrecta interpretacion que se alega en la resolucién emitida. Gramaticalmente la
palabra "CERES" no pueden ser tomada como tnico elemento en el que coinciden entre ambas marcas en
pugna, debiendo de ser tomada en la totalidad de su conjunto y no solo considerar elementos aislados de
las mismas, ya que la marca base de antecedente se conforma de la siguiente manera: "CERES
ALIMENTOS"; contando con dos términos en su denominacion, constituyéndose asf en una denominacion
compuesta, mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como "CERES", contando con un solo
término viniendo a ser esta una denominacion simple, Tal disimilitud permite que la marca solicitada se
distinga de la marca antecedente gramaticalmente y en cuanto a su extensién, puesto que a simple vista se
denota que la marca base del rechazo es mas extensa que la solicitud de mi representada. Teniendo en
cuenta lo expuesto en el pirrafo precedente, nos encontramos con otro elemento diferenciador entre las
marcas en estudio, puesto que la pronunciacién de las mismas son totalmente difererites, Jo cual se
constata facilmente al pronunciarlas una seguida de la otra; por endg el-El
constituye en otro punto diferenciador que hace viable el tramite de la I_f'i“ud' :

i Cristaldg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 589, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERES" Y
ETIQUETA, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 40.185/2009, A NOMBRE DE GLYMAX S.A.- - =seeemeaae

inclusion de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son
inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera™. ------------s=c-ueeeees

Que, ésta Direccidn estima que, ademas de la prohibicion mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2¢ 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 los autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal.

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

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

Art, 12 CONFIRMAR, la Resolucion N° 589, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por la
Direccién de Marcas.---===-==+=- mirmmn S S 2 e e e e e e e e e

Art, 22 ORDENAR, el archivo de la solicitud de registro de la marca “CERES"™ Y E’I‘[QUT:.'I‘A.
clase 31, Expediente N® 40.185/2009, so]mtadaa fbre-d :

Art. 32 NOTIFIQUESE. ----+-=-=s=sseeceeememeeeaes e

' Compendio de Doctring de Propiedad Industrial. Supenintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2005,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 928 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATUR ALL *
¥ ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 34.764/2010 A NOMBRE DE MARIA LUCENA DA ROCHA, ----------

ETIQUETA’", si bien contiene elementos o segmentos que pueden ser considerados de uso comtin, de
ninguna manera puede ser considerada genérica en su conjunto ya que no define [ntegramente al
producto que pretende identificar ni a una cualidad del mismo, ni define la categoria, especie ni género de
los productos comprendidos en la clase 30.../... Por tiltimo, no debe soslayarse que mi marca incorpora un
logotipo el cual le otorga un grado de novedad y originalidad incluso Mayor, " ---=--«s=sseemmsemsamens e

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

Que, en primer lugar, y teniendo en cuenta lo mencionado en el Informe de Fondo obrante a fs, 06, al
realizar el estudio sobre la posible concesion de la solicitud de autos, debemos determinar si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones arrojadas
como antecedentes y la solicitada, se comparte el vocablo "NATUR”, existen otras marcas registradas en la
misma clase que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas, en la misma clase, las marcas:
NATURE'S HEART, Reg. N° 444889, a nombre de TERRA HOLDINGS GROUP LLC; NATURNES, Reg. N°
437098, a nombre de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A;; NATURLAND, Reg. N° 475654, a nombre de
Naturland - Verband fiir 6kologischen Landbau e.V;; NATURE'S PATH, Reg. N° 485056, a nombre de Nature’s
Path Foods Inc.; EL SABOR DE LO NATURAL, Reg. N°® 356634, a nombre de SANCOR COOPERATIVAS
UNIDAS LIMITADA; EL SABOR DE LO NATURAL (SLOGAN), Reg. N® 234911, a nombre de SANCOR
COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA; EL IRRESISTIBLE SABOR DE LO NATURAL (SLOGAN), Reg. N® 233595,
a nombre de SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA; NATURMEDIK, Reg. N° 409452, a nombre de
PHARMA INTERNATIONAL S.A.; NATURE FIT ALIMENTOS SALUDABLES, Reg. N® 443037, a nombre de
NOELIA MARIA ALVAREZ BENITEZ; NATURAL INSTANT FOODS, Reg. N 375296, a nombre de NATURAL
INSTANT FOODS S.A.; NATURAL BEAUTY, Reg. N°® 475430, a nombre de NATURAL BEAUTY S.R.L.: extremo
que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Direccién no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro
por tal motivo, Ademas, queda demostrado asi que el vocablo NATUR, en combinacién con otros
elementos que le aporten distintividad, puede madurar en registro, ------===---=ssmerememe e

Que, siendo asi, el vocablo "NATUR" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el analisis ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, 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 efiqueta u ofro signo compuesto per un cenfunto de elementos, la proteccién de
exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso comiin o necesario en
B COMBICIO" = mrrrr e e e e

Que, respecto a los argumentos vertidos en la resolucion recurrida, corresponde realizar un analisis
conceptual de la marca solicitada. Al respecto, vemos que la solicitud de registro analizada se encuentra

haciendo una investigacion mas adentrada en internet, sobre el significado dgd#ST iR
¥

paginas web hablan al respecto: "a) NATURE: naturaleza™ “b) ALL: todas, tgs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 928 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATUR ALL *
Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N* 34.764/2010 A NOMBRE DE MARIA LUCENA DA ROCHA. ----------

Asuncion, 3 1 hGD 25‘35

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MARIA
LUCENA DA ROCHA, contra la Resolucion N° 928 de fecha 29 de agosto de 2011, dictada por la Direccién de
Marcas, i

RESULTA:

Que, en fecha 7 de setiembre de 2011, se presenta el representante convencional de MARIA LUCENA
DA ROCHA e interpone recurso de reconsideracion en contra de la Resolucion N¢ 928, de fecha 29 de
agosto de 2011, dictada por la Direccion de Marcas.--==««=«==s===ssss s me e

Que, en fecha 20 de octubre de 2011, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al recurso
de reconSideracion. —-assmsem o e

Que, en fecha 15 de noviembre de 2011, se presenta el representante convencional de MARIA
LUCENA DA ROCHA e interpone recurso de apelacion y en fecha 13 de marzo de 2018 fue dictada la
providencia que concedio el recurso de apelacion INterpuesto, -==--sr=resssmrmmmmm e

Que, en fecha 02 de abril de 2018, el representante convencional de MARIA LUCENA DA ROCHA
expreso agravios, Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de noviembre de 2020. en fecha 06 de agosto de 2018, -------=--=rommmrecemrm e eceeeee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”
En consecuencia, no ha lugar a 10 s0lieitado -« emm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) La marca solicitada por mi parte
no puede ser considerada como una marca no apta para el registro en virtud de la supuesta posesion de
signos genéricos, al tener suficientes elementos que la vuelven novedosa, es decir, elementos que permiten
en forma mas que suficiente diferenciarla de los productos que distingue.../.. La denominacién cuyo
registro aqgui se solicita, si bien es claramente evocativa, al mismo tiempo retdne los requisitos necesarios
para ser considerada novedosa, ya que su denominacién estd conformada por dos vocablos cuya unién si
da lugar a una denominacién nueva, absolutamente original y, por ende, con la aptitud para ser registrada
como marca../... La novedad estd en que, reflejando o evocando el concepto citado precedentemenre
(TODO NATURAL), su estructura gramatical (y, consecuentemente, su fac
término citado, sin llegar a transcribirlo integramente: NATUR /ALL. La
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 928 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATUR ALL *
Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N* 34.764/2010 A NOMBRE DE MARIA LUCENA DA ROCHA. ----------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 928 del 29 de agosto de 2011 dictada por la Direccion de

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“NATUR ALL Y ETIQUETA”", clase 30, Acta No. 34.764/2010, solicitada a nombre de
MARIA LUCENA DA ROCHA. -=-=-smeiossaacenmaacmnatisonacaaaciag

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.-----s--s--s-s--smpe
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 928 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATUR ALL *
Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 34.764/2010 A NOMBRE DE MARIA LUCENA DA ROCHA. ----------

.. completamente™, por lo que se entiende que su significado en espafiol evoca a algo completamente
natural. Por otra parte, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro fue presentada para cubrir
productos de la clase 30 del nomenclader internacional, que textualmente describe: “exclusivamente
alimentos congelados preparados para el consumo”. En el caso de autos, vemos que la descripcién de
productos solicitada no tiene caracter genérico respecto al significado de la denominacién solicitada, lo
cual no obsta a la posibilidad de que la misma sea concedida como registro marcario. Bien podria calificarse
a la misma como evocativa, no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la
Misma Como Zenérica 0 desCriPHIVA, ---=--rm=r e s s

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, 0 aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el

titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 CaracteriStCas. " -==+=ssssmsssermsmemm e e ea e men s o n s e e e s se s s m e s ne e e

Que, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza bésica, o las
caracteristicas especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca que no hace referenciaala
naturaleza basica de su producto, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite
distinguirla de otras e identificar un producto, o conjunto de productos que provienen de una misma
empresa. La solicitud de autos, es un conjunto de dos palabras que aportan novedad y alejan cualquier
caracter descriptivo 0 BeN@riCO, —-=--==smsssmsmm e e e

Que, adicionalmente queda pendiente dirimir la etiqueta de la solicitud de autos. Al respecto, vemos
que cuenta con una etiqueta con fondo blanco, letras verdes y anaranjadas y una imagen de un rostro
sonriente guifiande un ojo. En sintesis, la marca solicitada contiene elementos fuertes de fantasia que la
hace original y distintiva con respecto a 0tras Marcas. -=--=-===ssssss st omee oo cmeennmeea e n s s e e es

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de reglstrabllldad de la solicitud de registro, ésta Dueccmn considera que es un mg o-eorrearacteristicas

LETITNA
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1345, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA
PRADERA (FRUTILLA)" Y ETIQUETA, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 35.290/2010, A NOMBRE DE
PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL), —---===s===

solicitante retine los requisitos de novedad, especialidad y fuerza distintiva exigidos para su registro, que
no es prohibitiva de nuestra legislacion”, ——--====sssmsmm s e

Que, aduce la Inferior en la Resolucién recurrida que la etiqueta requerida en autos no es marca, sin
mds ni mds, es decir, sin motivar su conviccion o aproximar tan siquiera a la razon por fa cual arriba a dicha
conclusion. La indefension en la que mi parte se encuentra deviene manifiesta desde que puesto en
situacion de criticar razonadamente la Resolucién recurrida, el parvo argumentativo de la misma me
compele a imaginar las causas por las cuales se niega la genericidad del signo solicitado, bastando esta sola
razén para que el Sefior Director anule la misma por vulnerar las formalidades exigidas por la Ley para su
dictamiento, mas confiados en que la revocacién por la via apelativa acaecerd inevitablemente nos
limitaremos a subrayar una vez mds por qué mi mandante considera al tal signo marcario, irregistrable
atento a fas previsiones del articulo 2 inciso c) de la Ley 1294/98 "De Marcas”,--==-=====s=sssrerrasrrmmsmessiasuanans

Que, el sefior Director: ;qué es lo que estd viendo? Un marca que cuenta con una etiqueta inmerso en
un envase en colores, eso es lo que estd viendo, esa es la respuesta que instantineamente aflord a su mente
con una marca registrada del cual es de piiblico conocimiento dentro del mercado. Pues bien, sepa el
Seiior Director que ese envase que acabamos de ilustrar es la que ya se encuentra registrada a nombre del
mismo titular con la tnica diferencia que ambas se distinguen por el sabor del producto a los cual
abundamos en decir que si bien una se registro por gue no la otra ya que cuentan con las mismas
caracteristicas ya que hacen identificable una de la otra ya estableciendo que la firma PROCESADORA Y
PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS S.A. (SAPROCAL), cuenta con un DERECHO ADQUIRIDO tanto
por la marca asi como por la etiqueta, no vemos impedimentos para dicha prosecucion, —------=-----==------

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHEUIN UNA MAFCA, -=«=-onnssmmmemm e e mn s s e s mm s s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LA PRADERA" (FRUTILLA" Y
ETIQUETA resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominacién constituye la designacién usual de los productos que solicita o se refiere a
caracteristicas propias de los productos que se desea ampParar, = -=sss s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1345, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA
PRADERA (FRUTILLA)" Y ETIQUETA, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 35.290/2010, A NOMBRE DE
PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL). —-----=-----

Asuncion, 3 1 ML!] 20706

VISTO: el recurso de apelacion en subsidio interpuesto por el representante convencional de
PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL) en contra
de la Resolucién N° 1.345, de fecha 11 de noviembre de 2011, dictada por la Direccidn de Marcas, y; —---------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2012, se presenta el representante convencional de PROCESADORA Y
PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL) e interpone recurso de
reconsideracion y apelacion en subsidio en contra de la Resolucién N2 1,345, de fecha 11 de noviembre de
2011, dictada por la Direccion de Marcas.---«-=--=--==sremmemmt e e e e

Que, en fecha 12 de julio de 2012, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al recurso de

reconsideracion, y por providencia de fecha 7 de agosto de 2012, se concedi6 el recurso de apelacién en
U0, e

Que, en fecha 18 de octubre de 2012, la representante convencional de PROCESADORA Y
PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL) expresd agravios; Esta
Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de octubre
o] 1 T e e e e Ry et e o B = - P S e - oo A o s D e M S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) que la solicitud de registro de la marca “LA
PRADERA (FRUTILLA) Y ETIQUETA, ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. 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. ¢ ... las formas usuales de un producte o de su envase, las formas necesarias del producto o del
servicio que se trate o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se
apliquen, en consecuencia, no ha lugar a 10 s0licitad.” —----smmemrm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “que, la Jefa de la Secretaria de
Marcas motiva la Resolucion recurrida en el supuesto que “"analizadas las constancias de autos ésta
Secretaria ha realizado una valoracién irracional al establecer que la marca se encuentra incursa entre las
prohibiciones establecidas por el articulo 2 inc. ¢), y tampoco constituye una violacidn a las normas legales
vigentes en la materia dado que la solicitante ha demostrado en autos la existencia de los registros
nacionales vigentes, con Numero 359.983, de fecha 06 de Marzo de 2.012 para la clase 29..",
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.345, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA
PRADERA (FRUTILLA)" Y ETIQUETA, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 35.290/2010, A NOMBRE DE
PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS SOCIEDAD ANONIMA (SAPROCAL), —---------=-

autos, se advierte que la Resolucion recurrida no desarrolla de manera suficiente las razones por las cuales
el signo solicitado se encontraria comprendido en la prohibicién prevista en el articulo 2° inciso ¢) de la
Ley N.2 1294/98. En efecto, la sola afirmacion de que la etiqueta y el envase constituyen formas usuales o
necesarias del producto no resulta suficiente para desvirtuar su aptitud distintiva, méxime cuando el
conjunto solicitado incorpora elementos graficos, denominativos y cromaticos que permiten individualizar
su procedencia empresarial. La autoridad administrativa debié efectuar un analisis integral del signo,
atendiendo a la impresion de conjunto que produce en el consuMIOr,-«-«---=s-=s=ssssrmeammrmmismmiaa e

Que, asimismo, reviste particular relevancia el hecho de que la firma PROCESADORA Y
PROVEEDURIA DE CARNES ¥ LACTEOS 5.A. (SAPROCAL) cuenta con un registro anterior vigente,
identificado con el N.2 359.983, correspondiente a la clase 29, circunstancia que evidencia la existencia de
antecedentes registrales vinculados al mismo titular y a una configuracion marcaria sustancialmente
relacionada. Si bien dicho antecedente no determina por si solo la procedencia del nuevo registro,
constituye un elemento objetivo que debié ser ponderado conjuntamente con las caracteristicas
particulares del signo solicitado. En tal sentido, no se advierte que la nueva solicitud pretenda apropiarse
de una forma funcional o necesaria del producto, sino proteger un conjunto con capacidad
individualizadora,=======s==r=ressresmrmrrrmrer e e e

Que, por tanto, la decision recurrida, al limitarse a encuadrar el signo en la prohibicion del articulo 2°
inciso c) de la Ley N.2 1294/98 sin efectuar un examen concreto de sus elementos integrantes y de su fuerza
distintiva, carece de la debida fundamentacién que debe sustentar rodo acto administrativo. La existencia
de un derecho marcario previo del mismo titular, sumada a la aptitud del conjunto para distinguir los
productos en el mercado, impide concluir, sin mayores fundamentos, que el signo resulte irregistrable. En
consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y REVOCAR la Resolucién recurrida,
disponiendo la prosecucion del tramite de registro de la marca solicitada, conforme a derecho.-=+=--=======--

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1.345, de fecha 11 de noviembre de 2011, dictada por la
Direccitn de Marcas,--=-======ssessesecsemcssarmereseessemmmsnrnessone s oo e s e e e

Art, 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “LA
PRADERA” (FRUTILLA), clase 29, Expediente N°® 35&:9«!){2011] solicitada a nombre de
PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE C#

(SAPROCAL), —=-+==sesmssmamnnsseesnaass A W
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 591, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CERES” Y
ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 40.184/2009, A NOMERE DE GLYMAX S.A.

Que, visualmente, ambas marcas cuentan con etiquetas propias, justamente el hecho de que cada
una cuente con una etiqueta propia y distintiva hace que las mismas se diferencien aun mds, ya que las
etiquetas son completamente disimiles entre si y, de esa manera el ptiblico consumidor bajo ningtin
aspecto podria caer en riesgo de asociacion o confusion con respecto a las mismas. Paso a exponer ambas
i UEtas Para I OF A O IO, —— === e s s s s

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

Que, las marcas deben ser analizadas de forma integral, en el presente caso, se advierte que desde el
comparativo visual, los signos en conflicto presentan una identidad gramatical en cuanto a los elementos
principales, la marca solicitada *CERES" se encuentra enteramente contenida en la marca preexistente
“CERES ALIMENTOS", y que el término - ALIMENTOS - es un elemento secundario que solo refiere a la
naturaleza del producto no altera la estructura fonética principal ni diluye el riesgo inminente de
confusion en el mercado. Que, asimismo, se constata que ambos signos en conflicto pretenden distinguir
productos que pertenecen a la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, lo cual potencia de forma
determinante el riesgo de confusion en el mercado, en tal sentido, se aprecia el siguiente cuadro
COMPATAHVIOL ==rerreesmeimetmres sttt e et e e et i en e o g s s sy et pre e s s ama e s emg e

CERES {marca solicitada)

CERES ALIMENTOS (marca base de rechaizo)

Que, la presencia de etiquetas distintas o elementos grificos disimiles resulta insuficiente para evitar
que el piblico consumidor caiga en un inevitable error de asociacion al momento de la adquisicion de los
productos. Siguiendo las directrices vigentes de la DINAPI, el elemento denominativo "CERES" mantiene
un rol preponderante y de mayor fuerza distintiva en el conjunto marcario, por lo que la coexistencia de
ambos signos mixtos en la misma clase del mercado generara, de igual manera, un riesgo real de confusion
que afecta la transparencia comercial. —-===s=ssmremsmme e e

Que, el A-quo manifestd que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: “..La Direccién de la
Propiedad Industrial en interés del piblico, podra denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacién al solicitante, atin
mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrd concederse sélo
para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacién para
determinados productos o servicios, cuando no se justifique una denegacion total...." «««««s««s-seeeccomeccnmaes

Que, ahondando atin mas en el analisis, 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 eiaﬁeﬁ?m%upraq que aparezcar
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion ¢ de esoselementos*Fu
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la confusién no es un ',ht-chﬂ de la Cﬁﬂ
intencién de producir confusiones y de aprovecharse de la reputacion déuna marca exisfents:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 591, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CERES" Y
ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N* 40.184/2009, ANOMBRE DE GLYMAX S.A. - e

Asuncion, 31 AGD 1026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLYMAX 5.A.
en contra de la resolucion N° 591, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por la Direccién de Marcas, y; —--

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2011, se presenta el representante convencional de GLYMAX S.A. e
interpone recurso de apelacion en contra de la resolucién N2 591, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada
por 1a Direccion de Marcas. ===-=--s-ss o e e e

Que, en fecha 15 de setiembre de 2011, fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelackon INeTPAREEE e e e e e e e e e e

Que, en fecha 19 de octubre de 2022, el representante convencional de GLYMAX S.A. expresd
agravios; Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
14 e diciemBre de 2022, —=----s=sersnoseueestiassnssssarssssasetatmesiteesssasssssymsestrassassssnasesansentssonsssisessree

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CERES"™ Y
ETIQUETA, registrada con el nimero 333,810, en fecha 17 de junio de 2010, a favor de ORION GROUP S.A.
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a Jo solicitado. La marca se encuentra
mgwdasegﬂnnmnem I s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) Que, ambas denominaciones
sostienen diferencias gramaticales, fonéticas y visuales, conforme iré desvirtuando con este escrito,
demostrando la incorrecta interpretacion que se alega en la resolucion emitida. Gramaticalmente Ja
palabra "CERES" no pueden ser tomada como tinico elemento en el que coinciden entre ambas marcas en
pugna, debiendo de ser tomada en la totalidad de su conjunto y no solo considerar elementos aislados de
las mismas, yva que la marca base de antecedente se conforma de la siguiente manera: "CERES
ALIMENTOS": contando con dos términos en su denominacién, constituyéndose asi en una denominacion
compuesta, mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como "CERES", contando can un solo
término viniendo a ser esta una denominacion simple, Tal disimilitud permite que la marca solicitada se
distinga de la marca antecedente gramaticalmente y en cuanto a su extension, puesto que a simple vista se
denota que la marca base del rechazo es mas extensa que la solicitud de mi representada. Teniendo en
cuenta lo expuesto en el parrafo precedente, nos encontramos con otro elemento diferenciador entre las
marcas en estudio, puesto que la pronunciacién de las mismas son totalmente diferen cual se
constata ficilmente al pronunciarlas una seguida de la otra; por ende:-el ELEME

3 2 : S e .
constituye en otro punto diferenciador que hace viable el tramite de !;m?rrinfd- e

AIE.

T amela Crstalda
"-{'irl.'ll-lr.l

encrdl Intering

P AN i Lo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 591, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CERES" Y
ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N® 40.184/2009, A NOMBRE DE GLYMAX S.A.---- -

inclusion de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son
inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacién de la primera™. ----------c--seeceeaeens

Que, ésta Direccion estima que, ademas de la prohibicion mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también 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 confusion o de asociacién con esa marca,
situacion que acontece en el caso de los autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal.

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

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

Art. 12 CONFIRMAR, la Resolucion N® 591, de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por la
Direccion de Marcas, ==--=====ss=sssrme e e s e

Art. 22 ORDENAR, el archivo de la solicitud de registro de la marca “CERES" Y ETIQUETA,
clase 30, Expediente N°® 40.184/2009, solicitada a nombre.de GLYMAX S.A.------------

Art. 32

' Compendin de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, 2005,



