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Resorución."{0 21
POR tA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA *BOA VISTA", CTj.SE 34, EXPEDIENTE N' 1340522

Asunción,04f[B 
l¡i26

VISTO: El estado acrual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del acruario y comprobado el extravÍo del expedíente, la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 13 de
diciembre de 2022., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.-------

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dÍas a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del
Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. t20 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para Ia reconsdrución de un expediente extraviado, y reza: "Comprobada la padida de un

expdientq el iueTordenara su reconstitución,la que se et'ecruará enla siguiatte forma: a) el nuqo expediente se iniciara conla
providencia que dispongala reconstitución;b) que el jueTintimaró alas partes para dentro del plaTo de cinco días presentenlas

copias delos escritos documentos y diligencias que se encontrdren en su poder. c) De ellas se daráyista ala partes, por el mismo
plaTo,at'inde que seocpidanacercade su autatticidad;y d) el jueTpodrádisponer,sinsustanciaciónnirecurso algmo,lasmedidas
que c onsider e neces ar i as. - - -

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconsdruido el expediente de solicirud de registro de la marca
*FINANCIERA CHACO S.A., CLASE 35, EXPEDIENTE N'9812226, solicitada a nombre Financiera Chaco
S.a. y dar continuidad a su tramitación. --------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,la Directora Gene¡al de Propiedad Industrial (Interina):

RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicirud de registro de la marca *BOA VISTA'.,
CLASE 34, EXPEDIENTE N" 1340522, solicitada a nombre Sandra Carolina Valdez Del Puerto-

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha intemrmpido.

3) NOTIFIQUESE por cédula.
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Resorución.'0-0 ?" ?
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 2979 DE FEcHA 14 DE ocruBRE Dgzozs, DISIADA poR
LA DIREcclóN og MARcAs, EN EL ExpEDIENtE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA'MEcA
SHOP", CIá,SE 35, EXPEDIENTE NO I75O7I2OIO, SOLICIIADA POR MPORTADORAAUDI S.A ---------

Asunción, [ [ í[B :¡i0
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de

IMPORTADORA AUDI S.A., contra la Resolución N' 2979 de fecha 14 de octubre de 2025, dictada por la
Dirección de Marcas, y; --------- ;;;;;;;,

Que, en fecha t7 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de IMPORTADORA

AUDI S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de Resolución N" 2979 de fecha 14 de octubre de

2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 28 de octubre de 2025 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 04 de noviembre de 2025, el representante convencional de IMPORTADORA AUDI S.A.

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

en fecha 07 de noüembre de 2025. -------

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

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

siguiente prohibición: Art. 2 inc. e) ... Ios que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna característica del producto o seruicio., La denominación se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia, no
ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat "(...) Cabe refutar categóricamente lo
sostenido en la Resolución N" 2979/2025, en la cual se fundamenta el rechazo de la solicitud de registro bajo
el argumento de que la denominación "MEGA SHOP" se encuentra incursa en la prohibición prevista en el
Art. 2 inciso e) .../... Tal afirmación resulta contradictoria e inconsistente, toda vez que actualmente existen
marcas registradas que incluyen la palabra "MEGA" dentro de su denominación, lo que demuestra que

dicha expresión no ha sido considerada genérica ni carante de disüntividad por la propia autoridad
administrativa en otros casos .../... El vocablo "MEGA" no describe ni la naturaleza, ni la calidad, ni la
finalidad del seruicio; se trata de un término de fantasÍa o evocativo, usualmente empleado con valor
intensificativo o comercial, pero sin vinculación directa con una característica concreta de los servicios
comprendidos en la clase i5 .../... Otro aspecto relevante que debe ser considerado por esta Dirección es

que mi mandante presentó la solicitud de registro en el año 2OlO .../... En consecuencia, mi representado
posee un derecho de prelación legÍümo, conforme a la fecha de presentación de su solicitud .../.... mi
representado por medio de su sociedad IMPORTADORA AUDI S.A. es titulares de diversas marcas

registradas que incorpotan el término "MEGA" .../... marcas registradas a nombre de IMPORMDORA AUDI
S,A. - MEGA ELECTRO CL J5 - N" 514345 CON WO 02/06/2031 . MEGA ELECTRONICOS

coN wo o2/oó/20i1 - MEGAS)UND CLO? - N'. 522826 CON WO 23/06/2031 - MEGA
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN N' 2979 DE FEcHA 14 DE ocruBRE DEzozs,DIgIADA poR
LA DTRECCTÓN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA,MEGA
SHOP", CIASE 35, EXPEDIENTE NO I75O7I2O1O, SOLICTIADAPORIMPORTADORAAUDI S.A ----.-.--

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, se aprecia que la solicitud de registro de la marca
"MEGA SHOP" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional,
especÍficamente la siguiente cobertura: "servicios de la clase i5, tales como comercialización, importación y
exportación de productos electrónicos en gral".-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MEGA SHOP" resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la
designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "MEGA
SHOP" no consütuye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35, "tales como
comercialización, importación y exportación de productos electrónicos en gral." del nomenclador
internacional.--- -- - - - -- --

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "MEGA SHOP Y ETIQUETA" representa una
creación lingüística disünüva. Esta singuiaridad emana de la articulación de los elementos visuales,
fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. La parhcular combinación de las palabras en cuestión posibilita un
posicionamiento efecüvo de la marca en el mercado. En ese sentido, resulta evocaüva, ya que no saüsface
los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica.---

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

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con las marcas registradas: MEGA ELECTRO, clase 35, Registro N" 514345 -que renueva
al registro N" 347213-; MEGA ELECTRÓMCOS, clase 35, Registro N' 51434ó -que renueva al registro N"
347214-; MEGASOUND, clase 09, Regisüo N' 522826; MEGA clase 35, Registro N' 549819 -que renueva al
registro N' 381856-. Si bien, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase,
el solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominación preponderante, la misma pertenece a una
misma familia de marcas. Por lo que la sohcitud en curso, sencillamente, pretende la protección de c¡tra
versión de una marca que ya le pertenece hace varios años---------

Los registros mencionados anteriormente -especÍficamente los individualizados con los N)
514346- tienen la misma coberLura de servicios de la clase 35 que la presente solicitud: "seruicios
35, tales como comercialización, importación y exportación de productos electronicosren
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2979 DE FECHA 14 DE OCTUBRE D8,2025, DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'MEGA
SHOP", CI.ASE 35, EXPEDIENTE NO ITSOTIaOIO,SOLICIIADAPORIMPORTADORAAUDI S.A -...----.

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) del ArtÍculo 2 de la Ley. Al
respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma
directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o
las caracterÍsticas especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente
evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de
servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

Que, la fecha de presentación de la solicitud es otro aspecto relevante a considerar en el caso que nos
ocupa, la cual fue presentada con anteriortdad a las otras marcas ya registradas por la firma solicitante. En
ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el ArL 32 inciso h) acerca del Principio
de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los
administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..."

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

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" \294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución No 2979 de fecha i4 de octubre de 2025 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de Ia solicitud de registro de la marca
"MEGA SHOP", clase 35, Acta No. l75O7l2OlO, solicitada a nombre de

IMPORTADORA AUDI Sá" ---- -... -

NOTIFÍQUESE por Cédula.--- --Art.3e
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'1796 DE FECHA 2I DE OCTUBRE DE2023, DISTADA
PoR LA DIREccIÓN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ARQUITECTAVAYETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTENo 783OU2O22, SOLICITADO PORKEIIIISHIBASHI.

Asunción,Iii-[B 
?0n

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de KEIII ISHIBASHI

contra la Resolución N' 1796 de fecha 21 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------'

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de KEIII

ISHIBASHI e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1796 de fecha 21 de octubre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveido de fecha 24 de noviembre de 2023 se concede el recurso inteqpuesto, expresando

agravios el apelante en fecha 27 de diciembre de 2023. Por providencia de fecha 29 de diciembrc de 2023

esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que,habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2021-2140590

Denominación: TAVA ARQUITECTIJRA & DISEÑO, Clase i7, Registro 538431, Titular: Giannina María
Monserrat Otazú Rolón. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los
consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6o de la Ley 1294/98, no ha lugar a Io

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

solicitud de autos fue objetada en base a la información citada, sin embargo, este nombre, ARQUITECTAVA,

es uülizado desde al menos diez años antes que la marca objeto de objeción. Siguen a conünuación
algunos ejemplos: (agrega capturas de pantallas de sitios web con noticias y de redes sociales) ...1...Con

relación a la confusión, hay diferencias notables entre la simple denominación "Tava" y "Arquitectava', ya

que siempre se considera a las sílabas iniciales como las más importantes y las que brindan mayor fuerza
distinüva. Podemos notar las grandes diferencias visuales entre ambas .../... No se divisan componentes que
coincidan entre sÍ. La normativa precedentemente citada es clara a la hora de facultar a KEIII ISHIBASHI a

solicitar el Registro de la marca de autos.*J

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

inte¡puesto

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

doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo *IAVA

ARQUITECTURA & DISEÑO Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "ARQUIIECTAVA Y
ffiQUETA", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se

reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "ARQUITECTAVA Y

muy semejante a Ia marca registrada "TAVAARQUITECTURA Y DlsEÑO:';difei"r,.ianae

la inversión de los vocablos, como se puede apreciar a continuación: 
-l'---'---.,------r:---'
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 1796 DE FECHA 2I DE OCTUBRE DE2023, DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARC.&S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N,ÍARCA
"ARQUITECTAVAYETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N'7i3OUaO¿a,SOLICIIADO PORKEIII ISHIBASHI.

ARQUTTFCTAVA (solicitada)
TAVAARQUIIECTLJRA & nISEÑO (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "ARQUffiCTAVA Y
EflQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. Esto es asÍ, ya que el elemento en
común, "TAVA" es lo suficientemente fuerte para recibir toda Ia atención sobre sí, asumiendo el papel

PrinclPal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre Ia

MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene signifrcación superior; criterio éste que se ha aplicado
tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o
predominio de los componentes de una maÍca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es
lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de idenüficación comercial de los prodLtctos."t--

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonéüca,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público
consumidor.-- -- -- - ---- --

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáücas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ eiste posibilidad de confusión enüe las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
"ARQUffiCTAVA Y ETIQUETA" no podrá coexistir con Ia marca base de rechazo "TAVAARQIITECTURA &
DISEÑO Y ETIQUE"IA', con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máfme considerando Ia

naturaleza de los servicios por ambas comercializadas.--------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuesüón se encuentran en la misma
clase 37. En ese senüdo, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198. el cual
expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o seryicios, o

para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la
cober[ura de servicios, vemos que la solicitante "ARQUTIECTAVA Y ETIQUETA' pretende cubrir los
servicios de: "Superuisión fdirección] de obras de construcción; consultoría sobre construcción;
información sobre construcción; servicios de aislamiento [construcción]; impermeabilización de
construcciones." comprendidos en la clase 37, mientras que la marca base de rechazo "TAVA
ARQLITECTURA & DISEÑO Y ETIQUETA" con registro N' 538431 cubre: "servicios prestados por
empresarios o subcontratistas para la construcción o fabricación de edificios permanentes, de muebles, asi
como los servicios prestados por personas u organizaciones que se encargan de restablecer el estado
original de objetos o de preservarlos sin alterar sus propiedades físicas o quÍmicas, servicios relacionados
con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o lÍneas de transmisión, de muebles asi como
los servicios de empresas especra lizadas en el campo de la construcción, tales como las empresas de
pintura, fontaneria, instalación de calefacción o techado; de muebles, servicios anexos a los servicios de
construcción, tales como la inspección de proyectos de construcción; los servicios de
los servicios que consisten en dejar en buen estado cualquier objeto desgastado,
parcialmente destruido (reparación de un edificio o de cualquier objeto deteriorado

I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N' 1796 DE FECHA 2I DE OCTUBRE DE2023, DISIADA
POR Iá. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE No 783OU2O22, SOLICTTADO pOR KEUI ISHIBASHI.

original) de muebles" de la clase 37. 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 confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el

consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable Ia coexistencia pacifica entre las

mismas.

Que, en cuanto a las etiquetas en pugna, vemos que existe semejanza suficiente y de gran magnitud
en la tipografía utilizada, especialmente en el término preponderante "TAVA", lo cual se puede percibir en
el siguiente cotejo:

marca solicitada marcaregishada

TAVA
Arqu¡teclurr E 0iseño

ARQUITECT^VA

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a Io dispuesto en los Articulos 6 y 2

inciso f; de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que coresponde
confirmar Ia resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

PORTAI{TO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RE SUELVE:

ArL ls CONFIRMAR la Resolución No 1796 de fecha 21 de octubre de 2023, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ARQUITECTAVA Y

ISHIBASHI.

Art.3e

ETIQUETA', clase 37, Acta No 783OU2O22, nombre de IGUI
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Resoruciónn,.-üii :i 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 176l DE FEcHA 18 DE ocruBRE DE 2023, DIcTADA poR
LA DIREcCTÓN pB MARCAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ARQUmCTAVA y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 78307/2022, SOLICTTADO POR KEIII
ISHIBASHI.

Asunción, 0 ü i.jj l,_i,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de KEIII ISHIBASHI

contra la Resolución N" i761 de fecha l8 de octubre de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de KEIII

ISHIBASHI e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1761 de fecha 18 de octubre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 24 de noviembre de 2O23 se concede el recurso interpuesto, expresando

agravios el apelante en fecha 27 de diciembre de 2023. Por providencia de fecha 29 de diciembre de 2023

esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2021-214059i

Denominación: TAVA ARQUITECTLIRA & DISEÑO, Clase 42, Registro 5i8432, Titular: Giannina Maria
Monserrat Otazú Rolón. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no
podrán tenet coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los
consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6' de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo
solicitado."-- - - --- - - - - -- -

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

solicitud de autos fue objetada en base a la información citada, sin embargo, este nombre, ARQUITECTAVA,

es uülizado desde al menos diez años antes que la marca objeto de objeción. Siguen a continuación
algunos ejemplos: (agrega capturas de pantallas de siüos web con noticias y de redes sociales) ...1...Con

relación a la confusión, hay diferencias notables entre la simpk denominación "Tava" y "Arquitectava", ya

que siempre se considera a las sílabas iniciales como las más importantes y las que brindan mayor fuerza
disünüva. Podemos notar las grandes diferencias visuales entre ambas .../... No se divisan componentes que
coincidan entre si. La normativa precedentemente citada es clara a la hora de facultar a KEIJI ISHIBASHI a

solicitar el Registro de la marca de autos....

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

interpuesto

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

doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "IAVA

ARQUmCTURA & DISEÑO Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca '.
ffiQUETA', se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitan

reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "ARQUITECTAVA
¡,. I

Ditt L

Dír,t
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA
"ARQUmCTAVA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 78307/2022, SOLICITADO pOR KEUI
ISHIBASHI.

muy semejante a la marca registrada "TAVA ARQUITECTURA Y DISEÑO", diferenciándose la solicitante por
la inversión de los vocablos, como se puede apreciar a continuación: -------

ARqIJI1'FCTAVA (solicitada)
TAVAARQUITECTURA & DISEÑO (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administraüva considera que la denominación solicitada "ARQUITEC-IAVA Y
ETIQUETA', resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. Esto es asÍ, ya que el elemento en
común, "TAVA" es lo suficientemente fuerte para recibir toda Ia atención sobre sÍ, asumiendo el papel
principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la
MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado
tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o
predominio de los componentes de una marca compleja a frn de precisar su elemento "decisivo" que es
lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identifrcación comercial de los productos."t--

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público
consumidor. -- --- - - - - - ---

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
"ARQUffiCTAVA Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "TAVA ARQUIECTURA &
DISEÑO Y ETIQUETA', con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la
naturaleza de los servicios por ambas comercializadas.--------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma
clase 42. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc 0 de la Ley 1294198, el cual
expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar rresgo de confusión o de asociación con esa
marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la
cobertura de servicios, vemos que la solicitante "ARQUIECIAVA Y ETIQUETA" pretende cubrir los
servicios de: " Elaboración de planos para la construcción; realización de estudios de proyectos técnicos;
investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; consultoría sobre arquitectura; seruicios de
arquitectura, diseño de interiores." comprendidos en la clase 42, mientras que la marca base de rechazo
"IAVA ARQUITECTURA & DISEÑO y ffiQUETA" con registro N" 538432 cubre: "servicios prestados por
Personas, a tÍtulo indiuidual o colectivo, relacionados con aspectos teóricos o prácticos de sectores de
acüuidades de alta complejidad; dichos serwcios son prestados por profesionales, tales como quÍmicos,
frsicos, ingenieros, programadores informáücos, Asesoramiento en arquitectura; Consultoria en materia de
arquitectura; Diseño arquitectónico; Servicios arquitectónicos; Servicios de arquitectura e
consultoria sobre arquitectura; servicios de arquitectura; elaboración de planos para la
elaboración de planos [construcciónJ; Redacción de planos de construcción para

I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Peruot. Año 2003.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ARQUITECTAVA Y mQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 7830712022, SOLICIIADO POR KEI]I
ISHIBASHI.

Elaboración de planos para la construcción' de la clase 42. 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 confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada
de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable Ia coexistencia
pacÍfica entre las mismas.

Que, en cuanto a las eüquetas en pugna, vemos que existe semejanza suficiente y de gran magnitud
en Ia üpografia utilizada, especialmente en el término preponderante "TAVA",lo cual se puede percibir en

elsiguiente cotejo:

marca solicitada m¿rca registrada

TAVA
Arqu;tectu.¡ & 0iseño

ARGUITECTAVA

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

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 1761 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la
Dirección de Marcas.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro

ETIQUETA", clase 42, Acta No 7830712022,

ISHIBASHI.

de la marca "ARQUITECIAVA Y
solicitada a nombre de IGUI

Art.3e
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Resorución.'-ft$ H 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 918 DE FECHA 30 DE MAnzo DE zor7, DISIADA poR LA
pmpcclóN DE N,IARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITLJD DE REGISTRo DE LA MARCA "cLoBAL G y
ETIQUETA',, CI-A,SE 9, EXPEDIENTE No 6724U2O15, SOLICITADO POR SEBANG GLOBAL BATTERY CO.,
uID. ------

,q,sunción,Bü t[B ?f.176

VISTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de SEBANG GLOBAL

BATTERY CO., LTD., contra la Resolución N" 918 de fecha 30 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de

Ma-rcas, y; 
---------

RE S ULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de SEBANG GLOBAL

BAITERY CO., UfD. e inteqpone recurso de apelación contra la Resolución N' 918 de fecha 30 de marzo de

2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 08 de agosto de 2017 se concede el recurso interpuesto, expresando

agraüos el apelante en fecha 06 de noüembre de 2017. Por providencia de fecha 21 de diciembre de 2017

esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GLOBAL SAT", registrada con
el N' j88090 en fecha 6 de noviembre de 2013 a favor de FADI CHAHINE EL KASSIS, Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfrca, en una

misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al Afi. 6" de

la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado.u-------------

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

marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada a "Pilas, acumuladores eléctricos, pilas
galvánicas, acumuladores eléctricos para vehículos, celdas húmedas, pilas eléctricas, pilas para

iluminación, pilas de ignición, celdas secundarias, pilas de plomo ácido para uso automotriz y en ciclo
profundo, baterias para automóviles, baterÍas recargables". de la clase 09, conforme lo puede comprobar
del examen de la memoria descripüva, mientras que la marca registrada se encuentra amparada a "Todos

los productos de la clase 09 .../... considerando que el titular del registro marcario FADI CHAHINE EL

KASSIS no haya procedido a oponenrse a la presente solicitud, constituye muestra acabada de su

consentimiento tácito .../... acompaño a esta presentación una declaración jurada legalizada y traducida,

donde consta el registro de la marca "GLOBAL G" en los distintos paÍses tales como: HONG KONG, .../...

ALEMAN IA, ARG E NTI NA, PE RU, C O LO M B IA, VE N EZU ELA,,' -- - - - - - - - -

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

inte¡puesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

comparten el inicio, Ia síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "G". L,
final, cumple un rol relevante, diferencia nítidamente ambos signos. En tal

nosostiene que: 'El derecho marcario no protege prefiios o partículas comunes
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Resolución N"_

POR Iá CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 918 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBAL G Y
EflQITETA',, CLASE 9, EXPEDIENTE N' 6724U2OL5, SOLICITADO pOR SEBANG GLOBAL BAT]ERY CO.,
UTD.

mismos el signo distinüvo." El elemento disüntivo en cada marca se encuentra en su terminación, que es

claramente diferenciadora. - - - --- - --

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

mismas:----

GLOBAL Gy eüqueta
GLOBAL SATyeüqueta

(solicitada), y
(base de rechazo)

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "re.&\L}II" registrada para la clase 9 comprende todos los productos de la clase;
mientras que la marca en trámite de registro "GLQ.BAJ.-G" solicita la cobertura para los productos
especÍficos de la clase 9 "Pilas, acumuladores eléctricos, pilas galvánicas, acumuladores electricos para
vehiculos, celdas húmedas, pilas eléctricas, pilas para iluminación, pilas de ignición, celdas secundarias,
pilas de plomos ácido para uso automotriz y en ciclo profundo, baterias para automoviles, baterias
recargablesb. - - - - - - - - - - - - -

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virfud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone Ia presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual consütuye la esencia misma de Ia marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Si bien las marcas comparten la misma clase
del nomenclador, la presente solicitud se encuentra limitada a los productos específicos mencionados en
el párrafo que antecede.-----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 09 que cuentan con denominaciones similares. En ese senüdo, según la búsqueda
realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: M§
GLOBAL - Registro N' 601867; CHINT GLOBAL - Regisüo N' 571140; GLOBAL STRATEGIES - Registro N.
443698; CTC GLOBAL - Registro N" 583290; extremo que demuestra la coexistencia de dicha denominación
-GLOBAL- a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra
fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en
registro.----

Que, en pocas palabras, si bien es cierto que las denominaciones analizadas con
entre sÍ, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues,
dejan una impresión visual muy diferente.-----------
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POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 9I8 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBAL G Y
ETIQUETA, CLASE 9, EXPEDIENTE No 6724U2O15, SOLICITADO POR SEBAI',IG GLOBAL BATTERY CO.,

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las eüquetas en pugna. Al respecto, vemos que no
existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud, lo cual se puede percibir en el

siguiente cotejo:

marca solicitada marca regisEada

DrREccróN NAcToNAL DE( \PROPIEDAD
\I NTELECTUAT

PARAGUAY

Art.2e

ResoluciónNo 0 Ü

GLÍB^L@ GLOBAL SAT

ArL Ie

?5

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexisür pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar la resolución recurrida

PORTA}ITO,
Iá DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

REVOCAR la Resolución No 918 de fecha 30 de marzo de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca

"GLOBAL G Y ETIQUET.{ clase 9, Acta N" 6724112015, solicitada a nombre de

Art.3E NOTIFfQI.JESE.

t

Ditffin Nacilrrr,lt Pr
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Resolución N"

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N'1786 DE FEcHA 28 DE SEpTIEMBRE Dgzozz DISTADA
poR LA onpcctóN DE MARcAS EN EL ExpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I-A MARcA "No
INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N', 6658212021, SOLICITADA POR
FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SA _.---.-

Asunción,f "' ' íli6

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FLORAPRODI-IIOS

DE LIMPIEZA E HIGIENE SA contra la Resolución N' 1786 de fecha 28 de sepüembre de 2022, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de FLORAPRODIJTOS

DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nq 1786 de

fecha 28 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 21 de marzo de 2025 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 1l de abril de 2025, el representante convencional de FLORAPRODUTOS DE LIMPIEZA

E HIGIENE Sá- expresó agraüos. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 2l de abril de 2025.

CONSIDERANDO:

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

citada marca, ésta Dirección considera que Ia misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterísüca del producto o servicio., La

denominación se considera descripüva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea

proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado». 
----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, note la Señora

Directora que la marca solicitada por mi mandante es un signo mixto, original y novedoso, el cual presenta
una visión de conjunto con suficiente capacidad disüntiva .../... cabe determinar que la denominación es

meramente evocativa, ya que es necesario para el consumidor recurrir a un proceso cognitivo que le
permita asociar lo uno con lo otro. Desmembrando los elementos de la denominación "NO INSET

REPELENTE DE INSETOS", tenemos la combinación entre el adverbio de negación "NO" y la apócope
"INSET" (del vocablo portugués INSETOS), la cual resulta un ingenioso juego de palabras que alude a las

propiedades no intrÍnsecas del producto .../... Por otro lado, ponemos a consideración de la Señora
Directora algunos ejemplos de marcas evocativas en la clase pretendida, que fueron registradas con
acertado criterio y en circunstancias similares a la de mi mandante: .../... Marca: INSECTO GUARD, clase: 5,

Titular: Valeria Dominguez, Reg. / So.¿. N" 509535, Fecha Reg. 02/10/2020; Marca: INSECTPLUS, Clase 5,

Titular Gustavo Leiva; Reg. / Sol. N'435819, Fecha Reg. 19/Ol/2017; Marca: FININSECT Clase 5, Titular Molino
Asunceno Nberto Heilbrunn S.A. (M.A.H.S.A.) Reg. / Sol. N' 518174, Fecha Reg. O8/03/2021. La existencia de

los registros previamente citados es una prueba irrefutable de que no existe impedimento alguno para la
concesión de la marca de mi mandante. Asi las cosas, se estaría incurriendo en Ltn grave error de
juzgamiento y se estaría negando a mi poderdante un derecho otorgado a otros solicitantes en iguales
condi ci one¡....'1 - -- --- -- -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la

interpuesto

i I ¡[r,r
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1786 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE2022 DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NO
INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE No 6658212O2t, SOLICmADA pOR
FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SA _-----.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando Ia misma
consütuye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir

lde la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Insecücidas lfquidos,
aerosoles, espireles, antipolíllas, insecticidas [repelenfes e insecücidas], insecücidas [repelentes o
insecücidasl" - - - - - - - -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "NO INSET REPELENTE DE

INSETOS Y ETIQUE"IA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntamos
si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido,
tenemos que la denominación "NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA" no constituye el nombre
habitual con el que se designa a los productos de la clase 05 del nomenclador internacional.-------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y
ffiQUETA" representa una creación lingüística distinüva. Esta singularidad emana de la articulación de los
elementos üsuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque el componente léxico "INSET" pudiera interpretarse,
en su estado aislado, como término de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, su
ensamblaje con los elementos complementarios inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo
resultante.

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia
preüa en el nomenclador solicitado. Ai respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la
Institución, también se encuentran registradas las marcas: INSECTO GUARD, clase 5, Registro N" 509535 a

nombre de Ysabel Gregoria Gamarra Villalba; INSECTPLUS, clase 5, Registro N" 435819 a nombre de Gustavo
Adolfo Leiva; FININSECT, clase 5, Registro N" 518174 a nombre de Molino Asunceno Alberto Heilbrunn S.a.

(m.a.a.h.s.a.); extremo que demuestra que el vocablo INSECT es de uso común en el
rubro.-------

Que, siendo así, los vocablos
marcario y deben ser desechados

"INSECT" y su derivación "INSET" devienen irrelevr
del análisis ya que los vocablos de uso común puederi
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1786 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE2022 DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE F€GIS]I.O DE I*A MARCA'NO
INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N" 66582/2021, SOLICmADA pOR
FLORA PRODIJTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SA _-.----

libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la

Ley N" 129411998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando Ia marca consista en una etiqueta u otro
signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los
elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".-----------

Que, adicionalmente, Ia marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene figuras
irregulares en tonos azules, en el centro la denominación solicitada con una tipografia y combinación de
colores especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta
distintiüdad a la marca

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de Ia Ley. Al respecto,lo que

dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

caracterÍsticas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocaüvo,

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e idenüficar un producto, línea de

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

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

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución N' 1786 de fecha 28 de septiembre de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "NO

nombre de FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A..

marca solicitada

ArL 3e

INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA", clase 05, solicitada a
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA I-ARESOLUCIÓN N'1987 DE FECHA25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAPOR
LA DIREcCIÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POSSIBLE
y ETIQUETA.', CLASE 9, EXPEDIENTE No 7933512022, SOLICITADA POR SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD
ANONIMA

Asunción, il i ::l ,' j

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SEGEL LOGfSTICA

SOCIEDAD ANÓNIMA contra la Resolución N' 1987 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha I0 de sepüembre de 2024 se presenta el representante convencional de SEGEL

LOGÍSTICA SOCTEDAD AI.IÓNMA" e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1987

de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 26 de sepüembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 15 de octubre de 2024, el representante convencional de SEGEL LOGfSTICA

SOCTEDAD ANÓNMA expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada Ia expresión de agravios y

llama autos para resolver en fecha 06 de febrero de 2025.

CONSIDERANDO:

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

citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en

un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍsüca del producto o seruicio., La

denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea

proteger., En consecuencia no ha lugar a Io solicitadon. 
----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, debo manifestar que la

marca "POSSIBLE y etiqueta" no puede ser considerada "genérica", teniendo en cuenta que la marca de mi
firma representada consütuye un término de fantasía, fruto de su ingenio en donde se conjuga una palabra,

que, si bien fonéücamente es parecida a una palabra conceptual, en el plano propiamente literal es

totalmente de fantasía .../... la defrnición de lo que es un término genérico, es inconcebible aplicar a la

expresión de mi mandante ya que la misma no define directamente el objeto en causa, en contraprestación
a la marca genérica la misma debe ser considerada como una marca de carácter EVOCATIVA de la
propiedad y caracterÍstica del productos o seruicios para el cual fue
de p o sitado...'- - - - - - - - - - - -

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

interpuesto

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

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

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

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del sign¡f,pqfu
consumidores en el Ienguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos seraprqgia'' 'ir.io..i*(
registro de la marca "POSSIBLE Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir prcs

i , ,,.(
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ResoluciónN"_

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1987 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "POSSIBLE
Y ETIQUETA", C[á,SE 9, EXPEDIENTE No 7933512022, SOLICnADA pOR SEGEL LOGÍSTICA SOCIEDAD
ANONIMA

nomenclador internacional, que textualmente describe: "Software de administación de tansacciones en
puntos de ventas, srlsfemas informáücos, prognmas de ordenador. plataformas de sofrware grabado o

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "POSSIBLE Y ETIQUETA" resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominación "POSSIBLE Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 09 del nomenclador internacional.-------

Que, esta Dirección enüende que la solicitud de registro "POSSIBLE Y ETIQUETA" representa una
creación lingüística disüntiva. Esta singularidad emana de Ia articulación de los elementos visuales,
fonéticos e ideológicos que trascienden su signrficado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. Aunque el componente léxico "pos" pudiera interpretarse, en su estado aislado,
como término de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con los elementos
complementarios "sible" inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante.-

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que eústen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informáüco de la
Insütución, también se encuentran registradas las marcas: DI - POS, clase 9, Registro N" 442479 a nombre de
Bepsa Del Paraguay S.a.e.c.a.; QUICK fQ§, clase 9, Registro N" 453784 a nombre de Buenos Aires Software
S.e.; E- POS BANCARD, clase 9, Registro N' 550065 a nombre de Bancard S.A.; extremo que demuestra que
el vocablo PQ§es de uso común en el rubro

Que, siendo asi, el vocablo "POS" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" l294[9g8 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio".-----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
rectangulo de color negro en el centro Ia denominación solicitada con una tipografia
colores especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, ap^dffiriidp: esl
distintiüdad a la marca ---{{--ir------------,
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1987 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Tá,N{ARCA"POSSIBLE
Y ETIQUETA", CI-ASE 9, EXPEDIENTE No 7933512022, SOLICITADA pOR SEGEL LOGISTICA SOCIEDAD
ANONIMA

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que

dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

caracterÍsticas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la

naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e idenüficar un producto, lÍnea de

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

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

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art. le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución N' 1987 de fecha 25 de noviembre de 2023 por la Dirección de

Marcas.

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

"POSSIBLE Y ETIQUETA", clase 09, Acta N'7933512022, solicitada a nombre de SEGEL

LOGÍSTICA SOCIEDAD AI.¡ÓMMA

ArL 3e

marca solicitada

prss¡ble
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ResoluciónN'

poR LA cuAL sE REVocA I-A, RESoLUctóN N' 1468 DE FEcHA 09 DE SEmEMBRE DEzo23, DIcTADA
poR Iá. omrcclóN DE N,fARcAs, EN EL DGEDIENTE DE sol-lcrruD DE REcISTRo DE LA. MARcA
"PureCircle", CLASE 30, EXPEDIENTE No 3426312022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN
BHD.--------

Asunción,06FIIJ ?l]?f]

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PureCircle

Sdn Bhd en contra de la Resolución N' 1468 de fecha 09 de sepüembre de 2023, dictada por la Dirección de

Marcas, yi - -- -- -- - -- - -

RESULTA:

Que, en fecha 04 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de PureCircle Sdn

Bhd e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1468 de fecha 09 de septiembre de

2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 11 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 24 de octubre de 2023, el representante convencional de PureCircle Sdn Bhd expresó

agravios; esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente

2019-197ó5jó Denominación PIJRECIRCLE Clase 30 Registro 498911 Titular Pwecircle Limited (BM)

Expediente 2O19-19765j9 Denominación PURECIRCLE Clase i0 Registro 498912 Titular Purecircle Limited
(BM). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al artículo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, mi titular
PURECIRCLE SDN BHD es un productor e innovador en el área de edulcorantes de stevia para la industria
de alimentos y bebidas. Desde sus inicios, la empresa ha creado y continúa operando una cadena de

suministro integrada verticalmente para stevia de alta pureza, desde el cultivo hasta la extracción,

producción y distribución del producto final .../... Así también, es importante mencionar que mi titular ya

cuenta con registros concedidos por esta Dirección, para la marca PURECIRCLE. Registros Nos. 56ó.7i8,

566.896 y 566.737, por lo cual el mismo ya cuenta con un derecho exclusivo sobre su marca y con la solicitud
de referencia lo que pretende es hacer uso tal, ampliando la protección que ya le fuere otorgada por esta

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

consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "PureCircle" (solicitada en clase 30) y

"PURECIRCLE Y ETIQUE"IA" (Registro N" 498911 en la clase 30) y "PURECIRCLE YETIQLJE"IA" (Registro N"

498912 en la clase 30).----------

Que, tal
productos o

restricciones

como lo expresa elArt. I de la Ley N" 1294198,las marcas son signos qu

servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legisl

stinguir
iertas

para el registro de una la
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Resorución.'ffiÜ fi'S
PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N'1468 DE FEcFIA 09 DE sEpTtEMBRE DEzozS, DIgrADA
PoR LA pnrcclóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo DE I-A. t\dARcA
"PureCircle", CI,A,SE 30, EXPEDTENTE NO 3426312022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN

üabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos
como el derecho a constituir una marca.

Que, ahora bien, esta Dirección General considera que un análisis pormenorizado de las similitudes y
diferencias entre las marcas contendientes resulta innecesario, puesto que tras la verificación en el sistema
informático de la Institución se ha corroborado lo indicado por el solicitante en su escrito de expresión de
agravios con relación a los registros ya concedidos sobre la denominación solicitada.--------

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Insütución se

pueden advertir los Registros alegados, individualizados con los No 566737 (Clase Ol),566738 (Clase 32) y
566896 (Clase 05), cuyo ütular es PureCircle Sdn Bhd, hoy solicitante. ---------

Que, de igual manera, se verifica que el solicitante también es titular del Registro indiüdualizado con
el N' 368128 el cual fi.re renovado por el RegisEo N" 548456 en la clase 30. En este sentido, mal podría el
antecedente verse afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy rechazada por el A-quo,
puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2012.--------

Que, resulta clara y evidente la intención del solicitante, al pretender registrar la versión de la marca
que ya le pertenece y sobre la cual ya cuenta con derechos adqüridos. ----------

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

Que, siguiendo la misma lÍnea de pensamiento, y adaptándola al caso particular, la conclusión es aún
más evidente, puesto que nos encontramos ante marcas registradas en el nomenclador clase ?o desde hace
ya varios años sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor. -----------

Que, con base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2" de la Ley N' 1294t98, y habiéndose demostrado la coexistencia
pacÍfica de las marcas arriba referidas, esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para
REVOCAR la resolución recurrida

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

RESUELVE

ArL le REVOCAR la Resolución N." 1468 de fecha 09 de septiembre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
"PureCircle", clase 30, Expediente No 3426312022, solicitada a nom
SdnBhd.

Art.3e

chi
Llirt 'r-

llrt(ail li.
Dittcciutl \¡i,ri''r

' "DERECHO DE MARCAS' - rorge otamendi. g. Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2017 -

de la marca
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ResoluciónNo_

poR LA cuAL sE REVocA LARESoLUcTóN N' zorzDE FEcHA23 DE NovTEMBRE DEzoz3, DISIADA
poR LA omgcclóN DE MARCAS, EN EL ExpEDTENTE DE SoLIcITUD DE REcISTRo DE LA MARcA
"PureCircle y Etiqueta', CLASE 5, D(PEDIENIE No 3101812022, A NOMBRE DE PIJRECIRCLE SDN

Asunción,fi0l-tiJ 2[]26

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PureCircle

Sdn Bhd en contra de la Resolución No 2Ol2 de fecha 28 de noüembre de 2023, dictada por la Dirección de

Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 25 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de PureCircle Sdn Bhd
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 2012 de fecha 28 de noüembre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

inte¡puesto

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, el representante convencional de Pr¡reCircle Sdn Bhd expresó

agraüos; esta Dirección tiene por presentada la expresión de agraüos y llama autos para resolver en fecha

18 de marzo de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2019-1976536 Denominación PURECIRCLE Clase 30 Registro 498911 Titular Purecircle Limited (BM).

Comentario: Que las denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de

conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante y manifiestai "(...) En, primer lugar, debemos

resaltar que mi mandante, la firma PureCircle Sdn Bhd, es una empresa reconocida a nivel mundial.

PureCircle es un productor e innovador en el área de edulcorantes de stevia para la industria de alimentos
y bebidas. Desde sus inicios, la empresa ha creado y continúa operando una cadena de suministro
integrada verticalmente para stevia de alta puÍeza, desde el culüvo hasta la extracción, producción y
distribución del producto final. Acompaño al presente escrito impresiones de la página web de mi
comitente, con las que se vislumbra su vasta trayectoria y reconocimiento a nivel mundial.../...Que, mi
representada es la única y legítima ütular de la marca "PureCircle", contando con varios registros

concedidos a su nombre en Paraguay, otorgadas por la Dirección de la Propiedad Industrial de DINAPI, por
lo que ya cuenta con un derecho exclusivo sobre la misma INCLUSIW EN LA CLASE j0 y tal como ya fue
aplicado un criterio legal para las concesiones hechas a su favor, la solicitud en estudio no puede ser la

excepción a dicha regla (...)".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre Ia procedencia o no del recurso interpuesto, con el

consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "PtrreCircle y Eüqueta" (solicitada en clase 5) y

"PURECIRCLE Y ETIQUETA" (Registro N" 498911 en la clase 30).----------

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

restricciones para el registro de una marca; es decir, diq.ha1,,,iirñsagiones -a la hora

viabilidad del registro marcario- se encuentran para preCáutelarotroi'derechos oq!,(Q
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Resolución.'& ffi Ü
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2012 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE2023, DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"RrreCi¡cle y Eüqueta", CLASE 5, EXPEDIENTE N' 31018/2022, A NOMBRE DE PT RECIRCLE SDN
BHD.--------

Que, ahora bien, esta Dirección General considera que un análisis pormenorizado de las similitudes y
diferencias enüe las marcas contendientes resulta innecesario, puesto que tras la verificación en el sistema
informático de Ia Institución se ha corroborado lo indicado por el solicitante en su escrito de expresión de
agravios con relación al registro ya concedido sobre la denominación solicitada.--

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta lnstitución se puede
advertir el Registro individualizado con el N'368128 del año 2Ol2y su renovación RegisEo N'548456 del año
2022 c:uyo titular es PureCtcle Sdn Bhd, hoy solicitante, se trata de la misma denominación solicitada:
"PureCircle y Eüqueta' y en la misma clase que el antecedente señalado por el A-quo: clase 30.

Que, de igual manera, se verifica que el solicitante también es titular del Registro individualizado con
el N' 361576 el cual fue renovado por el Registro N" 550393 en la clase 5. En este sentido, mal podría el
antecedente verse afectado por una eventual coexistencia con Ia solicitud hoy rechazada por el A-quo,
puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2012.--------

Que, resulta clara y eüdente la intención del solicitante, al pretender registrar la versión de la marca
que ya le pertenece y sobre la cual ya cuenta con derechos adquiridos. ----------

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

Que, siguiendo la misma línea de pensamiento, y adaptándola al caso particular, nos encontramos
ante dos marcas registradas en el nomenclador: el antecedente en la clase 3O y las marcas que
perteneceden al solicitante registradas en la class--Q! -como el caso en estudio- y en la class-3Q, desde hace
ya varios años sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor. -----------

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

prohibiciones establecidas en el Art, 2" de la Ley N' 1294198, y habiéndose demostrado la coexistencia
pacífica de las marcas arriba refeúdas, esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para
REVOCAR la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le REVOCAR la Resolución N' 20i2 de fecha 28 de noviembre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"PureCircle y Eüqueta", clase 05, Expediente N" 31018/2022, solicitada a nombre de

Art.3e NOTIFIQUESE. ---------- ------.:7r
-/./-

t,

i.
i,
\.,

| "DERECHO DE MARCAS" - ]orge Otamendi. 9. Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2017 -



DIRECCIóN NACIONAL DE( "\PROPIEDAD
§.P INTELECTUAL

PARAGUAY

ú \ GOBIERNO nrr I PARAGUÁI
t{C PARAGUAY ' REKUÁI

ResoluciónNo ft t, ;

-
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 2olr DE FEcHA ia pp NovTEMBRE DEzozS,DIctADA
poR LA pmrccróN DE N,fARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo DE I¿' r\dARcA
"PureCircle y Eüqueta", CIá,SE 30, EXPEDIENTE N" 31016/2022., A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN
BHD.--------

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de PureCircle

Sdn Bhd en contra de la Resolución N" 2011 de fecha 28 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de

Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de enero de2O24 se presenta elrepresentante convencional dePureCircleSdnBhd
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 201I de fecha 28 de noviembre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, el representante convencional de PureCircle Sdn Bhd expresó

agraüos; esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
18 de marzo de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2019-1976536 Denominación PURECIRCLE Clase iO Registro 498911 Titular Purecircle Limited (BM).

Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ------------

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

resaltar que mi mandante, la firma PureCircle Sdn Bhd, es una empresa reconocida a nivel mundial.
PureCircle es un productor e innovador en el área de edulcorantes de stevia para la industria de alimentos
y bebidas. Desde sus rhicios, la empresa ha creado y continúa operando una cadena de suministro
integrada verticalmente para steuia de alta pureza, desde el cultivo hasta la extracción, producción y
distribución del producto final. Acompaño al presente escrito impresiones de la página web de mi
comitente, con las que se vislumbra su vasta trayectoria y reconocimiento a nivel mundial.../...Que, mi
representada es la única y legítima titular de la marca "PureCircle", contando con varios registros
concedidos a su nombre en Paraguay, otorgadas por la Dirección de la Propiedad Industrial de DINAPI, por
lo que ya cuenta con un derecho exclusivo sobre la misma INCLUSIW EN LA CLASE j0 y til como ya fue
aplicado un criterio legal para las concesiones hechas a su favor, la solicitud en estudio no puede ser la
excepción a dicha regla (...)".

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

consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "PureCircle y Eüqueta" (solicitada en clase 30)

y "PURECIRCLE Y ETIQLJETA (Registro N' 498911 en la clase 30).----------

Que, tal como lo expresa el Art. I de Ia Ley N" I294198,las marcas son s

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en Ia prcipia legisl

06

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas -a la)
ii
tt
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ResoluciónN'

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'2OII DE FECHA iS NP NOVIEMBRE DEIOI3,DICIADA
POR I.A, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL HGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"Pr¡reCircle y Eüqueta", CIáSE 30, EXPEDIENTE N' 31016/2022, A NOMBRE DE PLTRECIRCLE SDN
BHD.--------

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos
como el derecho a constituir una marca.

Que, ahora bien, esta Dirección General considera que un análisis pormenorizado de las similitudes y
diferencias entre las marcas contendientes resulta innecesario, puesto que tras la verificación en el sistema
informático de la Institución se ha corroborado lo indicado por el solicitante en su escrito de expresión de

agravios con relación al registro ya concedido sobre la denominación solicitada.--

Que, efecüvamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede
adverLir el Registro individualizado con el N' 368128 del año 2Ol2y su renovación Registro N'548456 del año
2022 cttyo titular es PureCircle Sdn Bhd, hoy solicitante, se trata de la misma denominación solicitada:
"PureCircle y Eüqueta" y en la misma clase 30. En este senüdo, mal podría el antecedente verse afectado
por una eventual coexistencia con la solicitud hoy rechazada por el A-quo, puesto que ya coexiste con la
misma desde el año 2012.--------

Que, resulta clara y evidente la intención del solicitante, al pretender registrar la versión de la marca

que ya le pertenece y sobre la cual ya cuenta con derechos adquiridos. ----------

Sobre el punto, ]orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Llna coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es /a

mejor prueba de la inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido."t.

Que, siguiendo la misma línea de pensamiento, y adaptándola al caso particular, la conclusión es aún
más evidente, puesto que nos encontramos ante dos marcas registradas en el nomenclador clase 30 desde

hace ya varios años sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor. -----------

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

prohibiciones establecidas en el Art. 2" de la Ley N" 1294198, y habiéndose demostrado la coexistencia
pacÍfica de las marcas arriba referidas, esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para
REVOCAR la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. le REVOCAR la Resolución No 2011 de fecha 28 de noüembre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

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

"PureCircle y Eüqueta", clase 30, Expediente No 3101612022, solicitada a nombre de

Art.3e

' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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ü 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 372 DE FECHA 06 DE IUNIODE}OLL,DISIADA POR IÁ
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE-DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA I,ÍARCA 'TREXONIL", CLASE 05, EXPEDIENTE No 6370412020, A NOMBRE DE TUTEUR
SA.C.I.EIá"

Protection AG; UNtrBEX clase 05, Registro N' 584742 a nombre de Laboratorios Temis Lostalo S.a.;

METREX, clase 05, Registro N' 457978 a nombre de Zodiac International Corporation; LUTREX, clase 05,

Registro N" 504322 a nombre de Tecnomyl S.a; ISOTREX, clase 05, Registro N" 413388 a nombre de Stiefel

Laboratories, Inc. (una Corporación Del Estado De Delaware); extremo que demuestra la coexistencia
pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el ütular de la marca oponente pretender
utilizar con exclusividad una sÍlaba con la cual ya coexisten previamente.------------

Que, siendo así, la silaba "TREX" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en

el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una

partÍcula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz
de uso general o necesario". Por ello, se colige que podrÍa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con

otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.'2 Así las

cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo "TREX", no es elemento

suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de

productos. En ese senüdo, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante TREXONIL", es una denominación novedosa, y al

NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros

que abarcan coberturas de productos en dicha clase.-------

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 5, el consumidor final
promedio normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de

productos medicinales.-------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direcc

conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales,

de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución

'?Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca!'gditorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resolución No_ i,{
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 372 DE FECHA 06 DE ]UNIO DEhOLL,DICTADA pOR Lá,
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE-DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
1A MARCA "TREXONIL", CLASE 05, EXPEDIENTE NO 6370412020, A NOMBRE DE TUTEUR
SA.C.I.E.IA

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 372 de fecha O6 de junio de 2022 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca'TREXONIL",
clase 05, Acta No 6370412020. solicitada a C.I.EIA

(
\
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POR LA. CUAL SE CONFIRIVIA Ij, RESOLUCIÓN N' 372 DE FECI{A 06 DE JUMO DE}OLL,DICIADA pOR IA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL HPEDTENTE.DE SOLICITI,JD DE REGISTRO DE
IA MARCA 'TREXONIL", CIASE 05, EXPEDTENTE NO 6370412020, A NOMBRE DE TU1EUR
SAC.I.E,IA

Asunción,Ü"|al ,-
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de IABORATORIOS

SAVAL SA. contra la Resolución N" 372 de fecha 06 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Liügiosos, y;- - - - - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de IáBORATORIOS
SAVAL S"A- e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 372 de fecha 06 de junio de
2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 22 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 07 de octubre de2022, el representante convencional de IABORATORIOS SAVALSA
expresó agravios; en fecha 20 de marzo de 2024 se notificó la providencia de fecha O5 de diciembre de 2023

que ordena el traslado de los agravios. En fecha 07 de octubre de 2025 esta Dirección declara la rebeldÍa de
la parte solicitante por no contestar el traslado de la expresión de agraüos, da por decaído el derecho que
ha dejado de usar y llama autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas TREXONIL
(marca solicitada) vs. TREX (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre
las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonéüco e ideológico, que permitirán
que el público consumidor las idenüfique en el mercado .../... la oponente se encuentra coexistiendo
pacíficamente en el mercado con marcas que también utilizan el elemento TREX y que identifican
productos de la misma clase que la marca oponente, entre ellas: AATREX, AGTREX, OPTREX, ISOTREX,
METREX, LUTREX, PATREX; por tanto, esta circunstancia no puede ser alegada por el oponente como
fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacÍfica con la marca solicitada cuando ya se halla
coexistiendo en el mercado con marcas que poseen las mismas similitudes

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: " (...) primeramente, manifiesto que mi
comitente es titular del Registro de la marca "TREX", Nro. i81728, en la clase 5. Dicha argumentación es

claramente errónea, como puede apreciarse cuando el A-quo sostrene... "que entre TREXONIL (solicitante)
y TREX (oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen
elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonéüco e ideológico que permiürán...". Esta afirmación
es completamente errónea. En efecto, puede observarse que no existen elementos que posibiliten aunque
sea minimamente una coexistencia pacÍfica entre las marcas: La marca solicitada en autos es claramente
similar y confundible con la marca de mi principal, por lo que esta Dirección debe revocar la resolución
dictada por el inferior y consecuentemente rechazar la solicitud de registro depositada en autos .../... la
solicitud de registro presentada por la contraparte presenta similitudes extremas con la marca de mi
principal. Como puede apreciarse: TREXONIL vs. TREX, la marca solicitada comparte cuatro letras con la
marca previamente registrada por mi mandante estando exactamente en el mismo orden,
las palabras 1NIL no le otorga distinüvidad ni originalidad como alega erróneamente la

Que, el solicitante no contestó el

rebeldía y se llamó a autos para resolver.

rr lo que
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ResoluciónN"_

POR l¿, CUAL SE CONFIRMA I-A. RESOLUCIÓN N" 372DEFECHAO6 DEJUNIO DEhOLL,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'TREXONIL", CLASE 05, EXPEDIENTE NO 6370412020, A NOMBRE DE TUTEUR
SA.C.I.E,IA

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

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

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

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

confusión entre la solicitud de registro de la marca "TREXONIL", clase 05, con la oponente -IREX" clase

05.-----------

TREXONIL (marcasolicitada)

TREX (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante 'TREXONIL' y la marca oponente
'TREX", por más que compartan el vocablo TREX (término común y de uso frecuente en el lenguaje

técnico y farmacéutico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por
ende tampoco tendrán pronunciación semejante.- -- - - -- - - - -

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonéüca final de la marca solicitada es claramente distinta
"ONIL". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en Ia idenüficación verbal de medicamentos,

diferencia nÍüdamente ambos signos. En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no
protege prefijos o partÍculas comunes cuando no consütuyen por sí mismos el signo distintivo." El

elemento distinüvo en cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora. -----

Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica

distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuer[e distinción fonética, debido que al

pronunciarlas una a conünuación de la otra, tenemos que la impresión audiüva que generan ambas es

bastante disímil.

Que, siendo asÍ, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de la marca oponente, puede coexisür pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los

intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que

pueden efecüvamente ser reiündicados.- ---

Que, siguiendo esta línea 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 común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anáüsis y nos sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (717¡.'-------

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
"TREXONIL', (solicitada) "TREX" (oponente), comparten la sÍlaba'"TREX", existen otras marcas registradas

que cuentan con denominaciones similares. En ese senüdo, según la búsqueda real

registradas las siguientes marcas: AA@, clase 05, Registro N" 618160 a nor

§"¡r*
-/l-- \\

,

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perot eÑO: 2OO3

informáüco de Ia Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente,
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Resoruciónnr'_fiQ 32
poR LA cuAL sE REvocANr r-A RES'LUCT.NES N'742 DE FE.FIAü rt ABRrL DEzozsy N" 2974 DE
FEcHA 13 DE ocruBRE DEzozs, DISIADAS poR I.e pmpccróN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE
SOLTCITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA "HUNTERASE", CLASE 5, EXPEDIENTE N" fiINIZOL4, A
NOMBRE DE GC BIOPFTARMA CORP.

Asunción,tlttB 2020

VISTO:. el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GC Biopharma
Corp. en contra de la Resolución N" 742 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

RES ULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de GC Biopharma Corp.,
e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución Ne 742 de

fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por Resolución N' 2974 de fecha 13 de octubre de 2025, la Dirección de Marcas confirmó en
todas sus partes la Resolución N'742 de 03 de abril de 2025. -----

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 07 de noviembre de 2025, el representante convencional de GC Biopharma Corp.
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 1I de noviembre de 2025. -------

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2016-1605j91 Denominación HUNTER Clase 5 Registro 422171 Titular Agrofertil S.a [PY]. Comentario: Que
las denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) A primera vista podemos
resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas, ya que, si bien comparten el
vocablo HIJNTER, existen diferencias relevantes en el sufijo. HUNTERASE debe tomarse como una
denominación completa y entera en sí misma, y no debe ser desmembrada para ser analizada como
"HUNTER + ASE" y por ende, suscepüble de ser confundible con HUNTER .../... Si los productos o servicios
están dirigidos a un público especializado (por ejemplo, productos médicos, científicos o tecnológicos), el
grado de atención es alto, por lo que la posibilidad de confusión disminuye. Un consumidor cuidadoso
distinguirá fácilmente entre HLINTERASE y HUNTER. En cuanto a la cobertura de los productos ofrecidos,
queremos hacer especial énfasis en que la soficitud de registro de mi mandante se encuentra limitada a

"Medicamentos para mucopolisacaridosis; Medicamentos para el tratamiento de trastornos del
metabolismo; Medicamentos para el tratamiento de deficiencias enzimáticas; Preparaciones biológicas para
uso médico; Medicamentos para el sistema nervioso central" correspondientes a la clase 5. Si bien la marca

marcada como antecedente cubre "todos los productos de la clase" también es bien sabido que la ütular del
registro, AGROFERTIL S.4., es una compañÍa que se dedica al rubro de los fertilizantes, agroquímicos y
mejoradores, siendo su foco comercial la agroindustria y no la farmacéutica .../... Que marcas esten

depositadas dentro de la clase 5 esta dada simplemente por el hecho de que la c
Niza cubre tanto productos farmacéuücos y preparaciones para uso médico (rutig;i

¡l

también preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas (

l¡ttltct ril
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Resolución No_

POR I.A. CUAL SE REVOCANI Ij, RESOLUCIONES N'742 DE FECHA 03 DE ABRIL DE2025 Y N" 2974 DE
FECFIA 13 DE OCTI.JBRE DE2025, DISTADAS POR LA DIRECCIÓN DE T\4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUNTERASE", CLASE 5, EXPEDIENTE NO I7I7712O24, A
NOMBRE DE GC BIOPFIARMA CORP.

HUNTER) .../... la solicitud de mi cliente se ha publicado como manda la ley y no ha recibido oposiciones
por parte del titular de la marca base del rechazo. Esto nos permite colegir que el propietario no considera
que la marca de mi mandante pueda producir algún tipo de confusión o asociación en el mercado
nacional...."

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

consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "HUNTERASE" (solicitada en clase 5) y
"HUNTERYETIQUETA'(Registro N" 422171 en la clase 5).------------

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

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

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

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

orden de ideas, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de

confusión entre la solicitud de registro de la marca "HUNTERASE", clase 05, con la marca antecedente
"HUNTER" clase 05.----

HUNTERASE

HUNTER

(marca solicitada)
(base del rechazo)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "HUNTERASE" y la marca

antecedente "HUNTEK, por más que compartan el vocablo HUNTER no se leen de la misma manera,

tampoco poseen Ia misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco
tendrán pronunciación semejante. --------

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
"ASE". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos,
diferencia níüdamente ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no
protege prefijos o partÍculas comltnes cuando no consütuyen por sí mismos el signo disünüvo." El

elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora. -----

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

pronunciarlas una a conünuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es

bastante disÍmil.

Que, siguiendo esta línea 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 común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos

' Dirttción Gchet¡loc'

- t),raicil I lilcio¡¡l dc

.riJ.



DIRECCIÓN NACIONAL DE(-"\ PRoPTEDAD
1i., INTELECTUAT

(-\ GOBIERNOnnT I PARAGUÁIr{d PARAGUAY I REKUAI
PARAGUAY

ResoluciónN' 32
POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N" 742 DE FECHA 03 DE ABRIL DE2025 Y N'2974 DE
FECHA 13 DE OCTUBRE DE2025, DICIADAS POR I.A DIRECCIÓN DE N4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUNTERASE", CLASE 5, EXPEDIEN]E N" YINI2O24, A
NOMBRE DE GC BIOPHARMA CORP.

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en fotma arbitaria (717¡.' - - - - - - -

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

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar las Resoluciones recurridas. -----

PORTANTO,
Iá, DIRECTORA GENERAL IN1ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR las Resoluciones No 742 de fecha 03 de abril de2O25yN'2974 de fecha 13

de octubre de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas,

ArL 2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"HUNTERASE", clase 5, Expediente No l7LTll2O24, solicitada a nombre de GC

Art.3e

0t

dt

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot eÑO: 2OO3

BIOPFIARMA CORP.

NOTIFÍQUESE.
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Resolución N"-____..._

POR I-A CUAL SE REVOCA I¿. RESOLUCIÓN N' 1839 DE FECHA 17 DE éICIEMBRE DE 2019, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A, MARCA "A
ALLTEST Y ETIQUETA*, CLASE 5, EXPEDIENTE No lO29O7l2Ot8, SOLICITADO POR HANGZHOU ALLTEST
BIOTECH CO., LTD.

Asunción,J :Ii-l ''

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FIANGZHOU

ALLIEST BIOTECH CO., LTD., contra la Resolución N." 1839 de fecha 17 de diciembre de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ---------

RE SULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de HANGZHOU

ALLIEST BIOTECH CO., UlD. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N." 1839 de fecha 17 de

diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 20 de octubre de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando

agraüos el apelante en fecha 26 de noviembre de 2020. Por proüdencia de fecha 16 de diciembre de 2020

esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ALTHEA", registrada con el No

4ó4295 en fecha 25 de /unio de 2018 a favor de SYB SALUD Y BELLEZA INTERNACIONAL 5.A., Comentario:

Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en

una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al Art.

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agraüos, entre otros argumentos: "(...) Lo
único que tienen en común son las letras -A-L-T-E-. Y si partimos sobre la base de dicho argumento,
entonces las marcas AMOR, ROMA o MORA no podrian coexistir por el simple hecho de tener ciertas letras

en el mismo orden. Pero ni aún asÍ se da riesgo de confusión ya que gráficamente son distintas y
fonéticamente son aún más .../... Por otro lado, dejando de lado la parte denominaüva, resulta más que
evidente que el elemento gráfico de la denominación A ALLTEST resalta y no pasa desapercibido .../... tal
como se compara a continuación: .../... Cabe señalar que la marca solicitada protege: Kts de diagnóstico que
consisten principalmente en anticuerpos monoclonales, reguladores y reactivos para su uso en pruebas de
enfermedades; Kts de prueba de drogas, compuestos por reactivos de diagnóstico médico y análisis de
fluidos corporales; Kt de prueba de predicción de ovulación in vitro para uso en el hogar; reactivos de

diagnósüco médico y ensayos para pruebas de fluidos corporales; r(3ts de prueba de embarazo para uso

doméstico. N tratarse de productos específicos de reacüvos médicos, con mayor razón podrán distinguirse
de cualquier otra marca de una empresa de belleza...

Que, corresponde a esta dependencia administraüva resolver sobre Ia procedencia o no del recurso

interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

comparten ciertas letras en común, la sÍntesis fonética final de la marca solicitada es cl

Abg. CIaudítilar.ü Crirtrldo
Di¡ecto¡a péneral Inrerina

nirrcción.Gcnrplde propiedrd Indurrrirl
0irtctiór NmiÁ,1,1, p,^l;"¡,,r r",",.^... -,

ALLTEST".
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ResoluciónNo

POR LA CUAL SE REVOCA Iá. RESOLUCIÓN N' 1839 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A
ALLIEST Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDTENTE No tO29O7l21t8. SOLICnADO pOR HANGZHOU ALLTEST
BIOTECH CO.,I.TD.

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

mismas:----

AALLIESTy eüqueta
ALTHEAyetiqueta

(solicitada), y
(base de rechazo)

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "AUIHEA" registrada para la glase-5-comprende todos los productos de la clase;
mientras que la marca en trámite de registro "AiLIjielI" solicita la cobertura para Ios productos
especÍficos de la clase §.' "Kts de diagnóstico que consisten principalmente en anücuerpos monoclonales,
reguladores y reactivos para su uso en pruebas de enfermedades; Kits de prueba de drogas, compuestos
por reacüvos de diagnóstico médico y análisis de fluidos corporales; Kt de prueba de predicción de
ovulación in vitro para uso en el hogar; reacüvos de diagnóstico médico y ensayos para pruebas de fluidos
corporales; Kts de prueba de embarazo para uso domésüco".

A dicho resPecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del ArL 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a Ia
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Si bien las marcas comparten la misma clase
del nomenclador, la presente solicitud se encuentra limitada a los productos específicos mencionados en
el párrafo que antecede.-----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 05 que cuentan con denominaciones similares y utilizan en sus respectivas
denominaciones las letras y el orden que también uülizan la marca solicitada y la marca base del rechazo.
En ese senüdo, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se

encuentran registradas las siguientes marcas en la clase 05: ALLTECH Y ETIQUETA, Registro Nro.470054 a

nombre de Alltech, Inc.; ALTEZA, Registro Nro. 572812 a nombre de INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD
ANONIMA (I.A.S.A); ATTEST, Registro Nro. 4994ó0 a nombre de SOLVENTUM INTELLECTUAL
PROPERTIES COMPANY; extremo que demuestra la coexistencia de marcas que contienen en su
denominación las letras similares y en el mismo orden que la marca solicitada y la marca base de rechazo, a

nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra firndamentos
legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

Que, en pocas palabras, si bien es cierto que las denominaciones analizadas con
entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues,

Cristaldo

Dirccción Grner¡i dr p,rpirari 
f rir,"irf
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Resolución NoJ_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1839 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A
ALUTEST y ETIQUEf,A", CLASE 5, EXPEDIENTE No tO29O7l2Or8, SOLICITADO POR HANGZHOU ALUIEST
BIOTECH CO., L:TD.

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no

existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud, lo cual se puede percibir en el

siguiente cotejo:

marca solicitada marca registrada

LI+É1.'
Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexisür pacÍficamente con el antecedente, en igualdad

de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distinüvo,
por lo que podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTTO,

I.A DTRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá. PROPTEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

Art.le REVOCAR la Resolución N." 1839 de fecha 17 de diciembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de

ALLjIEST Y ETIQUETA, clase 5, Acta No lO29O7l2Ol8,

HANGZHOU ALUTEST BIOTECH CO., UTD. - - - -- - - - - - - -. - - -;

registro de la marca

solicitada a nombre
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Resoluciónlr'_fl$ .:-'i
POR LA CUAL SE REVOCA Iá, RESOLUCIÓN N' 658 DE FECHA 21 DE MAYO DEaO}O,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA -TATA Y
EflQUE"IA", CIáSE 12, EXPEDIENTE No 5r504l20t9, A NOMBRE DE TATA SONS PRTVATE
LMITED.-.

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma TAIA SONS
PRIVATE LMITED., en contra de la Resolución N' 658 de fecha 2l de mayo de2O2O, dictada por la Dirección
de Marcas, y;- - - - - - -- - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 2l de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de TIffA SONS
PRIVATE LMITED., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 658 de 2l de mayo de
2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de TAIA SONS PRIVATE

LMITED., expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TATA",
registrada con el número 369111 en fecha 2O de Setiembre de 2O12 a favor de MM.SONS LIMITED,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" --------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) N respecto, informamos que
TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominación comercial anterior de mi representada, con la cual ha
registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteriormente tras un
cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasó a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, .../... en
consecuencia, con esto se exünguen definiüvamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de
la marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corresponden a mi
representada (...)" - - - - - - - - -

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de

rechazo "TATA registrada en la Clase 12, como la marca solicitada *IATAYETIQUEIA" para la misma clase,

pertenecen al mismo titular TlftA SONS PRIVATE LMITED. Asimismo, el apelante adjunta copia de las

solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser

corroborado igualmente en el sistema informático de Ia Inshtución, donde consta la marca antecedente
"TATA" registrada bajo el Ne ió9111 y su renovación Ns 569240, a nombre de "Tata Sons Pri
extremo que invalida la causal de rechazo considerada por elA-quo en la resolució¡ apelada-"-
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ResoluciónNo_

POR I.á, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 658 DE FECHA 2I DE MAYO DE2O2O, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A, MARCA -IATA Y
mQUE"tA", CIASE 12, EXPEDIENTE No 5t5O4l2OL9, A NOMBRE DE TAIA SONS PRIVATE
LIMMD.--

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas

propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demás

concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE SUELVE

REVOCAR la Resolución N" 658 de 2l de mayo de 2020 dictada por Ia Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca "TAIA
Y ETIQUETA", clase 12, Expediente No 5l504l20l9, solicitada a nombre de TATA

ArL 3E NOTFÍQI.JESE. ---.------
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA I.A. RESOLUCIÓN N' ó50 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DIqIADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á. MARCA -IATA Y
ETIQUE"IA", CLASE 12, EXPEDIENTE No 5t507l20t9, A NOMBRE DE TArA SONS PRIVATE
LMITED.--

Rsunción,'l 2 F[B 2{.]2í]

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma TAIA SONS

PRIVATE LIMITED., en contra de la Resolución N" 650 de fecha 20 de mayo de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, y¡-----------

RE SULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de TATA SONS

PRIVATE LIMITED., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 650 de 20 de mayo de

2020, dictada por Ia Dirección de Marcas.

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de sepüembre de 2O2?, el representante convencional de TAÍA SONS PRIVATE

LIMffiD., expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TATA",

registrada con el número 369lll en fecha 2O de Setiembre de 2012 a favor de TATA SONS LIMITED,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" --------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) N respecto, informamos que
TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominación comercial anterior de mi representada, con la cual ha
registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteriormente tras un
cambio de nombre, TAM SONS LIMITED pasó a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, .../... Pn
consecuencia, con esto se extinguen definiüvamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de
la marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corcesponden a mi
representada (... ) " - - - - - - - - -

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de

rechazo "TAIA' registrada en la Clase 12, como Ia marca solicitada *IATAY ETIQUE"IA" para la misma clase,

pertenecen al mismo titular TIIIA SONS PRIVATE LIMffiD. Asimismo, el apelante adjunta copia de las

solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser

corroborado igualmente en el sistema informáüco de Ia Institución, donde consta la marca antecedente
"TATA" registrada bajo el Ne 369111 y su renovación Ne 569240, a nombre de "Tata Sons Pr)

D
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extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolu§
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Resolución No

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 650 DE FECHA 20 DE MAYO DEaOaO, DICTADA POR I.A,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE T¿. MARCA'TATA Y
mQUETA" CLASE 12, HGEDIENTE No 5l507l20t9, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVA'IE
LIMITED.--

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsücas

propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demás

concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar Ia resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
Lq. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución N" 650 de 20 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de

Marcas.

ArL 2e ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca -TATA

Y ETIQUETA", clase 12, Expediente No 5l5O7l2OI9, solicitada a nombre de TIfIA

Art.3e
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 65I DE FECHA 20 DE MAYO DE}O}O,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N,ÍARCA 'TATA ACE
MEGA, CLASE L2, EXPEDIENTE NO 5150612019, A NOMBRE DE TATA SONS PRTVAXE
LIMITED.--

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la fiTmaTATASONS
PRIVATE LMITED., en contra de la Resolución N' 65I de fecha 20 de mayo de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, y: - - - - - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 2I de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de TAIA SONS
PRIVATE LMITED., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 651 de 20 de mayo de
2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de sepüembre de 2023, el representante convencional de TATA SONS PRIVATE
LMITED., expresó agraüos. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TATA",
registrada con el número 369111 en fecha 2O de Setiembre de 2012 a favor de TATA SONS LIMITED,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" --------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) H respecto, informamos que
TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominación comercial anterior de mi representada, con la cual ha
registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteriormente tras un
cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasó a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, .../... fn
consecuencia, con esto se extinguen definiüvamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de
la marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corresponden a mi
representada (.. )" --- -- --

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de

rechazo "IATA' registrada en la Clase 12, como la marca solicitada "IATAACE MEGA" para la misma clase,

pertenecen al mismo ütular TAIA SONS PRIVATE LIMITED. Asimismo, el apelante adjunta copia de las

solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser

corroborado igualmente en el sistema informático de la Insütución, donde consta la nte
"TATA" registrada bajo el Ne i69111 y su renovación Np 569240, a nombre de "Tata Sons

extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolución apel

D-irccción 6rn¡rel de Propiedad lnduirr'iel
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Resorución*'* t 5 S
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 65I DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADAPOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA -TATA ACE
MEGA", CLASE 12, EXPEDIENTE NO 5150612019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE
LIMITED.--

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsücas

propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demás

concordantes de la Ley N" 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

ArL le

PORTANTO,
Iá. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 651 de 20 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de

Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TATA

ACE MEGA", clase 12, Expediente No 5150612019, solicitada a nombre de TATA SONS

Art.3e
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 649 DE FECHA 20 DE MAYO DEIOIO,DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA T\4ARCA -IATA ACE",
CLASE 12, EXPEDTENTE N" 5I5O5I2OI9, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE
LMITED.-.

Asunción, 12FEB 10?6

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma TAIA SONS

PRIVATE LMITED., en contra de la Resolución N' 649 de fecha 2O de mayo de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, y:-----------

RE SULTA:

Que, en fecha 2I de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de TAIA SONS

PRIVAIE LIMITED., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 649 de 20 de mayo de
2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 72 de septiembre de 2023, el representante convencional de TATA SONS PRIVATE

LMITED., expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TATA",

registrada con el número 369111 en fecha 20 de Setiembre de 2Ol2 a favor de TATA.SONS LIMITED,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al artículo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" --------

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante y manifiesta: "(...) N respecto, informamos que
TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominación comercial anterior de mi representada, con la cual ha
registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteriotmente tras un
cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasó a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, .../... fn
consecuencia, con esto se exünguen definiüvamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de
la marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corresponden a mi
representada (. .)" ---- -

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

Que, tal como señala el apelante en su escrito de expresión de agravios, tanto la marca base de

rechazo "IATA' registrada en la Clase 12, como la marca solicitada *IATA ACE" para la misma clase,

pertenecen al mismo ütular TATA SONS PRIVATE LMITED. Asimismo, el apelante adjunta copia de las

solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser

corroborado igualmente en el sistema informático de Ia Insütución, donde consta Ia marca an
"TATA" registrada bajo el Ne 3ó9111 y su renovación Ns 569240, a nombre de "Tata Sons Pri
extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resoluciá$ ap?IaQ,d
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 649 DE FECHA 20 DE MAYO DE}OaO, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 11ry11¡ ACE",
CIáSE 12, EXPEDIENTE NO 5I5O5I2OL9, A NOMBRE DE TAIA SONS PRIVATE
LIMITED...

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas

propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demás

concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

ArL ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

REVOCAR Ia Resolución N' 649 de 20 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de

Marcas.

ArL 2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TATA

ACE", clase 12, Expediente N' 51505/2019, solicitada a nombre de TATA SONS

Art.3e

picdad Industrirl
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Resorución..ll0 5
POR I-A CUAL SE REVOCA Iá, RESOLUCIÓN N' 1834 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2O2I DICTADA POR
LA DIRECCTÓN PN MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMI.JD DE REGISTRO DE I¿. MARCA
"TMAGINATION', CI-ASE 03, EXPEDIENTE No Ll529l2O2l,A NOMBRE DE LOUIS WITTON N,ÍALLETIER -----

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LOUIS

VUITTON MALLETIER en contra de la Resolución N' 1834 de fecha 02 de noüembre de 2021 dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de LOUIS VUITON
MALLETIER e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1834 de fecha 02 de

noviembre de 2O2l dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha lt de abril de 2022 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 18 de mayo de 2022, el representante convencional de LOUIS VUITTON IvÍALLETIER

expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 0l de junio de 2022.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 1834 de fecha 02 de noüembre de 2021 considera: "(...) Que, habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente 2018-18846ó6, Denominación IMAGINE, Clase 3, Registro 497823, Titular Guerlain [FR].
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al artículo ó' de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe

considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe una carta
de consenümiento de marcas, por medio de la cual la firma GUERLAIN, concede plena y expresa
autorización a mi mandante para obtener el registro de su marca "IMAGINATION" con acta No.11529/2021,

amparando productos de la clase O3. Adjunto al presente escrito copia de la carta de consenümiento con su
debida traducción referente a las marcas en estudio...." --------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones

obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión

agraüos Ia "CARTA DE CONSENTMIENTO", en virtud del cual la firma Guerlain "...otorga consentimiento a

la compañia Louis Vuitton Malletier domiciliado en 2 Rue du Pont Neuf, 75001 París, Francia, para el
registro en Paraguay de la marca "IMAGINATION", Solicitud Nro. 11529/2021, para proteger los siguientes
productos en la clase 03: "Perfumería; perfumes; agua de toileXe; agua de perfume; agua de colonia: bases

para perfumes; extractos de flores; aceites esenciales; preparaciones cosméücas para el cuidado de la piel y
los labios; lociones para uso cosmético; mascarillas de belleza; cosméücos para mano$ rostro y cuerpo;
jabones, geles de ducha; geles de baño; aceites de baño; leche limpiadora para
desodorantes", para que pueda coexistir con el Registro Nro.497.823 de la marca

Propiedad Indurrrial
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Resolución.'l)-0,.:i .j"

POR I.A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 1834 DE FECFIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2O2I DIqIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE LA TVÍARCA
"IMAGTNATION" CIASE 03, EXPEDIENTE NO II529I2O2T,A NOMBRE DE LOUIS WITTON MALLETIER --.--

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente apostillado y traducido,
reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este üpo de actuaciones. ------------

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

la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efecüvamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local.

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

la marca "IMAGINATION" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2' de la Ley N' 1294198,

habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al

que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para

revocar la resolución recurrida

DrREccróN NActoNAL DE

PORTANTO,
1á. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL Ie REVOCAR la Resolución No 1834 de fecha 02 de noüembre de 2021 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
'IMAGINATION", clase 03, Expediente. No ll529l2OZl, solicitada a nombre de LOUIS

WITTONMALLETTER ------.--.-.:

Arr.3e NOTIFÍQuESE. ----------

teflna
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Resorución.'J^0 3I
POR LA CUAL SE REVOCALARESOLUCIÓN N'1791DE FECHA2I DE CrcTUBRE DE 2023 DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE REGISTRO DE I.AMARCA"L'OCCTTANE
AU BRÉSIL" CLASE 03, EXPEDTENTE NO 4p}84012022, A NOMBRE DE L'OCCITANE INTERNATIONAL SA _

Asunción,

VISTO: el recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de L'OCCITAITIE

INTERNATIONAL Sá- en contra de la Resolución N' 1791 de fecha 21 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 2l de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de L'OCCITANE

INTERNATIONAL Sá- e inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1791de fecha 21 de

octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 1I de abril de ZO24 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 08 de mayo de 2O24 el representante convencional de L'OCCITANE INTERNATIONAL

SA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 13 de mayo de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' l79t de fecha 2l de octubre de 2023 considera: "(...) Que, habiéndose realizado
la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2017-1769241, Denominación L'OCCITANE, Clase i, Registro 450916, Titular Laboratoires M&I
S.a. [FR]. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 6' de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, un punto importante a

destacar es que mi representada, la firma L'Occitane Internaüonal 5.A., es una compañía que se encuentra
relacionada con la firma LABORATOIRES M&L S.A. e incluso las mismas üenen un acuerdo tendiente a
poder obtener la concesión de la marca en estudio y por ello la frrma LABORATOIRES M&L S.A. ha
otorgado a favor de mi mandante una Carta de Consenümiento, mediante la cual se hace expresa mención
del consentimiento para que mi comitente solicite y obtenga el registro de la marca "L'OCCITANE AU
BI\ESIL" en la clase Oi, sin considerarla como un obstáculo o riesgo alguno para sus derechos..." 

-----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de Ia cuestlón y tras el análisis de las documentaciones

obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de Solicitud de

Levantamiento de Suspensión de fecha 05 de junio de 2024la "CARTA DE CONSENTIMIENTO', en virtud
del cual la firma Laboratoires M&L S.A- "...por este medio otorga su consenümiento incondicional para que

la firma L'Occitane Intemational 5.A., con domicilio en 49, Boulevard Du Prince Henri 1724, Luxemburgo,
solicite y obtenga el registro de la marca "L'OCCITANE AU BRÉSIL", en la clase 0i, en Paraguay, cubriendo
específicamente los siguientes productos: Jabón; jabones (que no sean para uso personal); jabón de baño;
jabón de belleza;jabones para uso personal; jabones cosméticos; pastillas de jabón de tocador, jabones de

tocador; productos y preparados de perfumería; perfumes; agua de tocador; agua perfumada; aceites

esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos; aceites de tocador; aceites p1fA-uso

aceites para perfumes y aromas; aceites de almendras para uso cosmético; chamliús, geJes,

lnerl[ Interina

espumas de baño, baños de burbujas; lociones y geles para uso cosm
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Resolución N"_

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I79I DE FECHA 2I Oi üTUBRE DE 2023 DICIADA POR Iá,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L'OCCTIANE
AU BRÉSIL", CIA.SE 03, EXPEDIEN]E NO 4p}84012022, ANOMBRE DE L'OCCTTANE INTERNATIONAL S.A _

preparaciones cosméticas para el baño; productos y preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel;
cremas cosméticas; productos y preparaciones de maquillaje y desmaquillado; exfoliantes para la piel;
exfoliantes para la limpieza de la piel; lápices cosméücos; cosméücos para las cejas y preparaciones
cosméücas para las pestañas; polvos de talco para el tocador; productos para el afeitado; geles para el
afeitado; espumas para el afeitado; jabones para el afeitado; preparaciones para el afeitado; lociones para
después del afeitado; leches limpiadoras para el tocador; estuches de cosméticos; estuches de cosméticos
compuestos por lápices labiales, sombras de ojos, rubor y rimel; maquillaje; rÍmel; polvos de maquillaje;
óases de maquillaje; esmaltes de uñas; preparaciones para el cuidado de las uñas; lápices labiales y
bálsamos labiales no medicinales; desodorantes para uso personal (perfumería); productos y preparaciones
depilatorias; cera depilatoria; depilatorios; preparaciones cosméticas para adelgazar; preparaciones
cosméticas para el bronceado; productos y preparaciones cosméticas de protección solar; toallitas
impregnadas con lociones cosméticas; incienso; preparaciones desodorantes de ambientes;preparaciones
para desodorizar el aire; productos y preparaciones para perfumar la ropa blanca; sprays para almohadas;
sprays perfumados para ropa blanca; popurrí [fragancias] ; cremas para blanquear la piel; preparaciones
para quitar el color; pastas para cuchillas de afeitar; papel abrasivo; cosméticos para animales,
comprendidos en la clase 3 QRES)" y se deja expresa mención de que las marcas arriba citadas pueden
coexistir pacíficamente en Ia clase 0j en Paraguay sin riesgo alguno de dilución de derechos... " --------------

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente apostillado y traducido,
reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este üpo de actuaciones. ------------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coedsta con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local.

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse Ia presente solicitud de registro de
la marca "L'OCCITAI¡E AU BRÉSIL" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2" de la Ley N"
L294198, habiéndose demostrado la coexistencia pacÍfica de las marcas arriba referidas, respetando el

acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes
argumentos para revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le REVOCAR la Resolución N' 1791 de fecha 21 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
'L'OCCITANE AU BRÉSIL", clase 03, Expediente. No 4/;84012022. solicitada a nombre
de L'OCCIIANE INTERNATIONAL SA 

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

ArL 39 NOTIFÍQTJESE. ----..---.
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ResoluciónN'

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 862 DE FECHA 25 DE MAYO DE2022 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿. MARCA 'F[JEL",
CLASE 12, EXPEDIENTE NO O432212O2I, A NOMBRE DE WHEEL PROS, LLC. ------

Asunción, '

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de WHEEL
PROS, LLC. en contra de la Resolución N" 862 de fecha 25 de mayo de 2022 dictada por la Dirección de
Marcas, y; 

---------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de WHEEL PROS,

LLC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 862 de fecha 25 de mayo de 2022
dictada por Ia Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 26 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 20 de febrero de 2024 el representante convencional de WHEEL PROS, LLC. expresó
agravios. Esta Dirección üene por presentada Ia expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
27 de febrero de 2024.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 862 de fecha 25 de mayo de 2022 considera: "(.) Que, habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2010'1001651, Denominación FUEL MAX TECHNOLOGY Clase 12, Registro 361100, Titular The
Goodyear Tire & Rubber Company [US]; Expediente 2016-16495ó5, Denominación FORD EASY FIJEL, Clase
12, Registro 469416, Titular Ford Motor Company [US]. Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo ó" de la Ley 1294/98 de Marcas,
no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe
considerarse válida, ya que la solicitud de mi comitente cuenta con numerosos elementos diferenciadores
para con las marcas antecedentes, como ser en su conformación, el plano fonético, el plano uisual, todo
ello atendiendo el hecho de que el estudio debe hacerse dentro de la visión de conjunto que se tenga de las
mismas .../... Que, un punto importante a destacar es que mi representada, la firma WHEEL PROS, LLC., ha
llegado a un acuerdo con la frrma THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY con respecto a otorgar a su
favor una Carta de Consenümiento, mediante la cual se hace expresa mención del consenümiento para que
mi mandante solicite y obtenga el registro de la marca "FUEL" en la clase 12, sin considerarla como un
obstáculo o riesgo alguno para sus derechos (...)"

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones

obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de Solicitud de

Levantamiento de Suspensión de fecha 20 de mayo de 2O24la "CARTA DE CONSENTMIENTO", en virtud
del cual la firma The Goodyear Tire & Rubber Company "(...) consiente por la presente

marca "F[JEL" (Solicitud No. 04322/2021) en la c]ase 12 en Paraguay por Wheel Pros,
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cubriendo especificamente los siguientes productos: ruedas de vehiculos



DIRECCIÓN NACIONAL DE

$T§8JiEB+B^.
PARAGUAY

.ü \ GOBIERNO nr¡ I PARAGUÁI
\j PARAGUAY I REKUÁI

ResoluciónN'

POR I.A, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 862 DE FECHA 25 DE MAYO DE2022 DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEL",
CLASE 12, EXPEDIENTE NO 043221202\ A NOMBRE DE WHEEL PROS, LLC. _-----

ellas, incluidas tuercas, cubieftas de ntedas, rines para llantas, radios de ruedas, tapacubos, tapas centrales,

ruedas giratorias, espaciadores, pernos y adaptadores (...) " --'--'
Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido,

reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. ------------

Que, respecto al segundo antecedente señalado en la resolución recurrida: la marca FORD EASY

FUEL, en la clase 12, registro N' 469416, Tihrlar: Ford Motor Company. Corresponde analizar la posibilidad
de una coexistencia pacífica de la marca solicitada con la marca base de rechazo precitada. En ese sentido,

las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma

sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la

hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en

cuenta las coberturas. AI respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de

considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista Ia diferencia existente entre las

mismas:----

FI.JEL

FORDEASYFUEL

(solicitada), y
(base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no

necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una

impresión visual muy diferente.- ----------

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con las marcas registradas en la clase 12: F FUEL, Registro No 549008; FUEL

OFF-ROAD, Registro N' 562444. El solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominación

preponderante, en la misma clase del nomenclador, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por

lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le

pertenece hace varios años. -----
Que, las marcas registradas en la clase 12 a nombre del solicitante - F FUEL, Registro N" 549008 y

FLJEL OFF-ROAD, Registro N" 562444- se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado con las

marcas base de rechazo; extremo que demuestra la coexistencia del vocablo "FUEL" a nombre de

diferentes titulares y en la misma clase. -----

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

la marca solicitada y que la misma coexista con los antecedentes (Registro N' 361100 renovada por el

Registro N' 543860, denominación FUEL MAX TECHNOLOGY clase 12, ütularThe GoodyearTire & Rubber

Company y Registro N'469416, denominación FORD EASY FUEL, clase 12, ütular Ford Motor Company). -

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

la marca "FUEL" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2" de la Ley N' 1294198, habiéndose

demostrado la coeistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo

arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos
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ResoluciónN'_ _

poR Lq. cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" 862 DE FEcHA 25 DE MAyo DEzozz DISTADA poR LA
DIRECcIÓN DE MARcAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE I¿, MARCA "FUEL",
CLASE 12, EXPEDIENTE N" O432212O2I, A NOMBRE DE WHEEL PROS, LLC. ------

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 862 de 25 de mayo de 2022 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "F[JEL',

clase 12, Expediente.N" 0432212021, solicitada a nombre

Art.3e

ArL 2s
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