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POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA MATRICULA DE LA AGENTE EDIT RAQUEL DUARTE LESMO
IDENTIFICADA CON EL NRO. 8448 Y 7092, QUEDANDO VIGENTE LA PRIMERA MATRICULA IDENTIFICADA
CON EL NRO. 5750.

Asuncién, ) § JUN 026

VISTO: Informe de la Coordinacion de Revision de Tramites elaborado en fecha 04 de junio de 2026,

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 fue presentado el escrito acta N? 2648061, en el cual EDIT RAQUEL
DUARTE LESMO solicita ser registrado como agente Marcario,«----«--s-sessssnssmmsamme e ca e eeana e

Que, en fecha 04 de junio de 2026, fue dictado el Informe de la Actuaria en el cual se menciona que
“tras una exhaustiva revision llevada a cabo en el sistema informético de la institucién, se ha constatado
fehacientemente que el agente de referencia ya posee una matricula bajo el N.2 5750. En consecuencia, y
con el fin de evitar duplicidades administrativas que pudiesen afectar la seguridad juridica del registro,
resulta imperativo proceder a dejar sin efecto las otras dos matriculas adicionales que figuran
erréneamente en el sistema, identificadas con los nimeros 7092 y 8448, -~ -=+=rmmmrmmmrmsm e

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 40 del Dto. 460/2013 expresa: “Son funciones y atribuciones comunes de todas las
Direcciones Generales y Direcciones sin perjuicio de lo establecido especificamente para las mismas, y para
sus titulares en la Reglamentacion: b) Dirigir, las actividades en el dmbito de sus competencias. Establecer
un sistema eficaz y eficiente de gestion en sus respectivas reas...”. —----==-==s=ssssstosmmasnsocomoianaanans

Que, el Articulo 120 de la Ley 1294/98 establece que “La Direccién de la Propiedad Industrial... es la
entidad competente en cuanto a la jurisdiccion administrativa marcaria..”. En concordancia, el Dto.
22365/98 que reglamenta la Ley 1294/98, expresa en su Art. 22: “La Direccion de la Propiedad Industrial..
Conforme lo dispone la Ley, es el Organismo de Aplicacién encargado de regir, organizar, ejecutar e
interpretar las disposiciones de dicha Ley, en la jurisdiccién administrativa.” Y el Art. 32 del mencionado
Decreto preceptia: "En su cardcter de Entidad Competente establecida por Ley, queda facultada la
Direccién de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de caricter administrativo que

faciliten la aplicacién de la Ley y éste Deeretn, "=-—m=r=-mermerrmammonamerees smrmn e serese s ae e ona s e s sosansaacase

Que, en fecha 04 de junio de 2026, en el Informe de la Actuaria se menciona que “tras una exhaustiva
revision llevada a cabo en el sistema informitico de la institucién, se ha constatado fehacientemente que el
agente de referencia ya posee una matricula bajo el N.¢ 5750. En consecuencia, y con el fin de evitar
duplicidades administrativas que pudiesen afectar la seguridad juridica del registro, resulta imperativo
proceder a dejar sin efecto las otras dos matriculas adicionales que figuran erréneamente en el sistema,

identificadas con los nimercs 7092 y 8448, === s rmmm s e st st s s

Que, el Dto. N °. 22.365/98 por el cual se reglamenta la ley N °, 1.294/98 de marcas, en el capitulo IX
"AGENTES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", en su Art. 35° dispone: “Los Agentes de la Propiedad Industrial,
deberin renovar anualmente su inscripcion ante la Direccidn de la Propiedad Industrial antes del 31 de
Marzo y abonar las tasas establecidas legalmente®-+--=+-=-=---n-==r=srrmecrerrsamereremom e tmee e e e s e nesn e ecee

Que, en atencién al Informe mencionado precedentemente, y teniendo en cuenta lo dispuesto en las
normativas citadas previamente, es parecer de esta dependencia administrativa que corresponde,dejar sin
efecto las Matriculas con N° 7092 y 8448, teniendo en cuenta que los datos correctos gen\ se
encuentran en la Matricula N°® 5750 (primera matricula).---=--====ss=sessmcracscmacacannnns AT, j

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

Art. 12 DEJAR sin efecto las Matriculas con N* 7092 y 8448 concedidas a nombre de la Abg,
EDIT RAQUEL DUARTE LESMO, ratificando la vigencia de la Matricula N® 5750
expedida a nombre de la referida profesional.-----------=s - smmmmmm

S
v

Art. 2° REMITIR una copia de la presente Resolucion, acomparfiada de los antecedentes a la
oficina de Atencion al Ciudadano, para conocimiento.--===-=+--=ssesesemmsresemeeeaneens

Art, 3° ARCHIVESE: —ssiisitshiiieisimss

;;;;;;;;;;;;;;;;;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2021-211 DE FECHA 17 DE MARZO DEL
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PROCESO PARA PRODUCIR PEROXIDO DE HIDROGENO", EXPEDIENTE N°
1247979, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR SOLVAY S.A.

Asuncian, 1 1 JUN 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma SOLVAY
S.A, contra la Resolucion DP-RESOL N2 2021-211 de fecha 17 de marzo del 2021, dictada por la
Direccién de Patentes, ¥; -=-=-s==srs=ssrrreesssreermemessnansennetons s tnnnnn st mae e pmm e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 16 de abril del 2021 se presenta la representante convencional de la firma SOLVAY
S.A, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion DP-RESOL N2 2021-211 de fecha 17 de
marzo del 2021, dictada por la Direccion de Patentes. -----------=---=ss-sosssmomsmmisnnsmnn e

Que, en fecha 29 de julio del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPerior. ------=--==msocmremme e e

Que, en fecha 22 de febrero del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 27 de agosto del
2024 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (...) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-ATP N° 73/2021, entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante, no salvé las objeciones
sefialadas en la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N* 218/2020 de fecha 21/08/2020 y realizado el examen de
fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud 47979/2012 desde el
punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los
articulos 3° y 8°de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda
el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de [a Direccion(...)". «=-«==+==s=ssssasmsrsmsmmemmmsssnsraranns

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(.) Sin embargo, el
documento DI no divulga que, en el proceso, una 0 mds computadoras estin conectadas a través de
una red de comunicacion a una o mas segundas computadoras en una sala de control que esta alejada
de las soluciones de perdxido de hidrogeno producidas en un sitio de produccién. Ademds el
documento DI no revela que la solucion de trabajo utilizada en el proceso de AO no esté
permanentemente controlada, sino solo intermitente y/o periddica o indirectamente controlada
mediante la predefinicion y/o reajuste de uno o més parimetros del proceso como estindar y el
control remoto de si los parimetros del proceso en curso se mantienen dentro de los rangos estandar.
En el documento DI no se indica que no sea necesario controlar permanentemente la solucién de
trabajo y que, por lo tanto, el proceso AO pueda controlarse a distancia. En el documento D4 hace
referencia a técnicas de control remoto para aplicaciones seleccionadas a través de internet. Sin
embargo, D4 no hace referencia a una planta adecuada para el proceso AO ni a los problemas
especificos que se plantean en una planta de este tipo. Los documentos D2 y D3 se refieren a [a
produccién de pemmcfa de hrdmgrna utilizando un pmc‘em AQ. Sin embargo, al ;guai que el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2021-211 DE FECHA 17 DE MARZO DEL
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PROCESO PARA PRODUCIR PEROXIDO DE HIDROGENO", EXPEDIENTE N*®
1247979, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR SOLVAY S.A.-------

indica, que para controlar a distancia el proceso AO, no deba controlarse permanentemente la
solucién de trabajo, y mucho menos que el control de la solucion de trabajo deba llevarse a cabo tal
como se define en la reivindicacion 1 de la solicitud principal (...)" -------<--=ssressrsmmmme e

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N® 47979/2012 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 08
de marzo del 2021, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de veitidos (22)
reivindicaciones de la solicitud inicial posterior 11 de septiembre del 2020; b) El rechazo de la
solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel
inventivo; ¢) El solicitante, en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo
pliego reivindicatorio, con tres (3) reivindicaciones,------===s=mse e m e

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 27 de mayo del 2026, determina que aunque las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas ain carecen de claridad y
Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de “Patentes de Invenciones™ en sus Art. 3°, B° y 17% --ocssemmm oo

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(..) Las reivindicaciones 2 y 3 introducen ademds el concepto de una sala de control
remota asociada preferentemente a una planta de mayor capacidad (“proceso AO madre”) y una
dependencia operacional de una planta “satélite” respecto de dicha planta principal, particularmente
en relacion con la solucién de trabajo y/o el catalizador. No obstante, estas caracteristicas representan
esencialmente una organizacion operacional y administrativa de produccién centralizada, compatible
con esquemas industriales conocidos de supervision distribuida. La centralizacién del control de
miiltiples instalaciones desde una planta principal constituye una medida habitual en in
industrial y automatizacion de procesos, especialmente cuando existen procesos similares Gperands
en diferentes escalas. D4 ya demuestra que el control remoto de aplicaciones industriake.s
redes de comunicacion era conocido, mientras que DI, D2 y D3 aportan la ensefianza espe
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2021-211 DE FECHA 17 DE MARZO DEL
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PROCESO PARA PRODUCIR PEROXIDO DE HIDROGENO", EXPEDIENTE N°
1247979, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR SOLVAY §.A.---------=-s-=m==ssemmmnmaee

proceso AO y de sus parimetros criticos de operacion. La combinacion de dichas enserianzas resulta
evidente para el experto en la materia. En conclusién, considerando conjuntamente los documentos
Dl a D4, se concluye que el objeto reivindicade no implica un nivel inventivo. DI divulga el proceso
AO esencial de fabricacion de perdxido de hidrogeno, mientras que D4 ensefia técnicas
convencionales de control remeoto industrial aplicables a procesos quimicos automatizados. Los
documentos D2 y D3 refuerzan ademas el conocimiento general existente respecto de la operacion y
optimizacion de plantas AO. La implementacién de un sistema de control remoto sobre una planta
AOQ convencional, asi como la organizacion de una planta “madre” y plantas “satélite”, habria
resultado evidente para un experto en la materia a partir del estado de la técnica disponible, sin
requerir actividad inventiva ni producir un efecto técnico inesperado. (...)"--==---=====-====-smsmsmsaaeee

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N® 2021-211 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencion 47979/2012 de fecha 11 de octubre del 2012--------=---=-=smsmmmmmmmam e

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

Art.1®  CONFIRMAR la Resolucién DP-RESOL N° 2021-211 de fecha 17 de marzo del
2021, dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N° 1247979 DE FECHA 11 DE
OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA SOLVAY S.A. "PROCESO
PARA PRODUCIR PEROXIDO DE HIDROGENQ" -~-----+=-s=====ssemmmemenenaece

Art20 ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “PROCESO PARA PRODUCIR
PEROXIDO DE HIDROGENO", N* 47979/2012 de fecha 11 de octubre del 2012, --

Art32  NOTIFIQUESE por cédula, -----------neegteeee
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2020-535 DE FECHA 13 DE OCTUBRE
DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE *“PROCESO DE PREPARACION DE AMIDAS DE ACIDO
PIRAZOCARBOXILICO", EXPEDIENTE N 1115670, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2011, SOLICITADA POR
SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-+----+=srscses

Asuncic':n,'l 1 JUN 2078

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de la firma SYNGENTA
CROP PROTECTION AG, contra la Resolucion DP-RESOL N2 2020-535 de fecha 13 de octubre del 2020,
dictada por la Direccion de Patentes, y; -—--=----=--=-mmrmrm e

RESULTA:
Que, en fecha 16 de noviembre del 2020 se presenta la representante convencional de la firma
SYNGENTA CROP PROTECTION AG, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion
DP-RESOL N2 2020-535 de fecha 13 de octubre del 2020, dictada por la Direccion de Patentes. -----------

Que, en fecha 16 de diciembre del 2020 , fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacién interpuesto, elevandose los autos al SUPETIOr. - -=---==rssmmmrmmmemr e

Que, en fecha 07 de abril del 2025 expresa agravios la apelante. En fecha 13 de junio del 2025 se
llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios..---------

CONSIDERANDO
Que, la Resolucion recurrida reza: * (...) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-ATP N* 249/2020, entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante no salvo las objeciones
serfialadas en la vista de Fondo N*® 1 DP-ATP N*° 08/2020 de fecha 09/01/2020 y realizando el examen de
fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO
CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley
1630/00 "De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
solicitud, salvo mejor parecer de la DirecciOn(...) . ====+======srsmmmrmn s

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *(..) DI (WO 2007/048556 Al),
D2 (WO 2007/124907) Y D3 (HIROSHI TANIDA ET AL: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL
SOCIETY, vol 86, no 22) son documentos del estado de la técnica citados en el informe de biisqueda
internacional/ opinion escrita. En el informe de busqueda internacional/opinién escrita, estos
documentos se identificaron come no relevantes contra la patentabilidad de esta invencion. A todos
los efectos, consulte también las contrapartes US y EP que se han concedido (EP2560959B1 y
US8519152). En aras de la exhaustividad, fa participacién de los nuevos intermedios (1V), (V) y (V)
evita el paso de la ozondlisis que se requiere en DI (que se considera el estado de la técnica mas
cercano) con la formacién de un derivado ceto. Como recordatorio, esto evita un paso que el experto
en la materia habria considerado desventajoso. Dado que ni D2 ni D3 revelan los intermedios (IV), (V)
v (VIi), el experto no se habria visto impulsado a realizar la presente invencion, excepto si se realiza
un analisis ex-post facto. Por lo tanto las reivindicaciones implican efectivamente una actividad
inventiva. La familia de patentes que reivindica la prioridad EP10160438 (20/04/2010) ha dado }ugara
concesiones en varias jurisdicciones a nivel mundial, (...)" -========s=sssrarernsrmmrasnan s s ea s

Que, corresponde a esta Direcci6n resolver sobre la procedencia o no-del rectirso i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2020-535 DE FECHA 13 DE OCTUBRE
DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE *“PROCESO DE PREPARACION DE AMIDAS DE ACIDO
PIRAZOCARBOXILICO", EXPEDIENTE N*® 1115670, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2011, SOLICITADA POR
SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 15670/2011 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 18
de septiembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de
cuatro (4) reivindicaciones, presentado en el expediente N2 2018228 de fecha 05 de mayo del 2020
como contestacion a la vista de Fondo N¢ 1 DP-ATP 08/2020 de fecha 09 de enero del 2020, notificada
al solicitante el 04 de febrero del 2020 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante,
en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con
B T £ ) sk et e T 1o 1 T RSN ———————————

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 29 de mayo del 2026, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas ain carecen de Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de "Patentes de Invenciones™ en sus AL 3% Y B sossctsmmmmm e e e

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: *(...) Cabe destacar que la ruta reivindicada incluso introduce un mayor niimero de
etapas en comparacion con la descrita en D4, sin que se haya demostrado una ventaja técnica
concreta derivada de dicha complejidad adicional. En ausencia de un efecto técnico sorprendente, la
mera evitacion de una etapa conocida no es suficiente para conferir nivel inventivo cuando existen
alternativas evidentes disponibles para el experto en la materia. Es por ello que si bien la patente N°
15669/2011 fue concedida con posterioridad al analisis de la presente solicitud, constituye una
referencia técnica directa del mismo contenido divulgado oniginado en la misma prioridad EP
10160439 y su contenido resulta plenamente relevante a efectos comparativos, ya que ambas derivan
de un mismo ntcleo técnico divulgado en condiciones de presentacion similares. En consecuencia,
dicha patente se utiliza como referencia técnica para delimitar la contribucién inventiva de la
presente solicitud. Es por ello, que corresponde sefialar que la solicitud de patente N*® 15670 deriva de
la misma prioridad internacional EP 10160439 y protege sustancialmente el mismo objeto téchicogue
la patente N° 15669, relativa igualmente a un “Proceso para la preparacion de amjdas de icido
pirazolcarboxilico”. Debe considerarse asimismo que la solicitud que derivé sk
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2020-535 DE FECHA 13 DE OCTUBRE
DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE *“PROCESO DE PREPARACION DE AMIDAS DE ACIDO
PIRAZOCARBOXILICO", EXPEDIENTE N* 1115670, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2011, SOLICITADA POR
SYNGENTA CROF PROTECTION AG.- memsmreeee e

solicitud N° 15669 obtuvo prelacién administrativa en el reconocimiento del derecho exclusivo sobre
el proceso de concesién, razén por la cual el otorgamiento de una nueva patente sobre variantes no
sustancialmente diferenciadas implicaria una duplicacién indebida de proteccion. (..)™--=-+===s=sszse-

En consecuencia, corresponde concluir que la solicitud de patente N* 15670 no retne los
requisitos de patentabilidad previstos en el articulo 3 de la Ley N® 1630/2000, atendiendo a que la
misma deriva de la prioridad internacional EP 10160439 y protege sustancialmente el mismo objeto
técnico ya amparado por la patente de solicitud N® 15669, ya concedida, relativa igualmente a un
“PROCESO PARA LA PREPARACION DE AMIDAS DE ACIDO PIRAZOLCARBOXILICO". Del anilisis
técnico comparativo efectuado se verifica que ambas solicitudes comparten el mismo niicleo técnico
inventivo, basado en una ruta sintética sustancialmente coincidente, utilizando intermediarios
equivalentes y etapas de reaccion que responden al mismo concepto técnico general, observandose
tinicamente variaciones menores de ejecucion o condiciones operativas que no alteran la esencia del
procedimiento protegido ni evidencian actividad inventiva independiente, ----«-«-sesssseemmecmcnnscannnn.

Asimismo, debe considerarse que la solicitud que dio origen a la patente de solicitud N° 15669
obtuve prelacion administrativa en el reconocimiento del derecho exclusivo sobre el referido
proceso, razon por la cual el otorgamiento de una nueva patente respecto de variantes no
sustancialmente diferenciadas implicaria una duplicacion indebida de proteccion sobre un mismo
objeto técnico, incompatible con los principios que rigen el sistema de patentes. En tal sentido, si
bien la patente N° 15669/2011 fue concedida con posterioridad al anilisis inicial de la presente
solicitud, la misma constituye una referencia técnica directa derivada del mismo contenido divulgado
bajo la prioridad EP 10160439, resultando plenamente pertinente a efectos de delimitar la
contribucién inventiva de la solicitud en examen. Por tanto, no siendo juridicamente admisible
conceder una segunda patente sobre un proceso ya protegido y careciendo la presente solicitud de
diferenciacion inventiva suficiente, corresponde el rechazo de la presente solicitud.-==---=====zsseereennee

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N® 2020-535 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencion 1115670 de fecha 19 de abril del 2011--------=---smmmmem e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N° 2020-535 de fecha 13 de octubre del
2020, dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°1115670 DE FECHA 19 DE ABRIL
DEL 2011, SOLICITADA POR LA SYNGENTA CROP PROTECTION AG.
"PROCESO DE PREPARACION DE AMIDAS DE ACIDO

Art2e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “PROCESO DE PREPARACION
DE AMIDAS DE ACIDO PIRAZOCARBOXILICO™, M2 15670/2011 de fecha 19 de
abtil del 201L. =-—csrermrr e e e e e

Art32  NOTIFIQUESE por cédula, - --m--rsrrmarositemns S0
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2022-737 DE FECHA 29 DE AGOSTO
DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “GENES DE CHROMOBACTERIUM SUBTUGAE", EXPEDIENTE N® 1542559,

Asunciﬁn.” T JUN 200

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma MARRONE
BIO INNOVATIONS INC, contra la Resolucion DP-RESOL N2 2022-737 de fecha 29 de agosto del 2022,
dictada por la Direccion de Patentes, y; -« s e i

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre del 2022 se presenta la representante convencional de la firma
MARRONE BIO INNOVATIONS INC, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion
DP-RESOL N2 2022-737 de fecha 29 de agosto del 2022, dictada por la Direccidn de Patentes, ««---=-------

Que, en fecha 19 de octubre del 2022, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose los autos al SUPerior, -=----=smsmemmrass e

Que, en fecha 19 de noviembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 18 de febrero del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios,,---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: “ (..) Que, el dictamen final de la Asesorfa Técnica de
Patentes DP-DEF N*® 255/2022, entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante, mediante su escrito de
Mesa de Entrada n® 2255544 de fecha 30/06/2022 no ha salvado las objeciones senaladas en la vista de
Fondo N° 1 DP-DEF N*° 059/2022 de fecha 15/03/2022 y en base a los antecedentes encontrados y las
nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud 42559/2015 desde el punto de vista
del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3°, 4%, 5°
&8, 17° y 21° de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el
RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Direccion(...)" . ----===--=====r=smrmsssmmmmrsom e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *(..) Con relacién a la novedad
de la materia reivindicada, la Oficina de Patentes afirma que DI divulga un polipéptido que
comprende una secuencia de aminodcidos que tiene un 100% de identidad con SEQ ID NO:3, lo que
afecta la novedad de las refvindicaciones. La solicitante discrepa de tal apreciacién. De hecho la
solicitante reafirma que DI no divulga una célula vegetal que tiene un vector recombinante que tiene
un promotor heterdlogo vinculado operativamente a un nucledtido que codifica una secuencia
polipeptidica establecida en SEQ ID Nos: 1-3. DI no divulga un vector que tiene un promotor
heterdlogo vinculado operativamente a un nucledtido que codifica una secuencia polipeptidica
establecida en SEQ ID NO: 3. DI tampoco divulga SEQ ID Nos: 1-2. Por otro lado, la Oficina de patentes
afirma que D2 divulga un polinucleétido que codifica un polipéptido que comprende la secuencia de
nucledtidos establecida en el SEQ ID NO:# que se propaga en una célula huésped bacteriana
(Escherichia coli), afectando asi la novedad de las reivindicaciones. La solicitante discrepa de tal
apreciacion. La solicitante reafirma que D2 no divu!ga una célula vegetal que tiene un-ve
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-737 DE FECHA 29 DE AGOSTO
DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “GENES DE CHROMOBACTERIUM SUBTUGAE", EXPEDIENTE N* 1542559,
DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR MARRONE BIO INNOVATIONS INC.------

secuencia polipeptidica establecida en SEQ ID NO: & D2 no divulga SEQ ID Nos: 4-6. En lo
concerniente a actividad inventiva, la oficina de patentes afirma que D3 puede considerarse el estado
de la técnica mas cercano de los SEQ ID NO: 1-2 y 4-5 ya que divulga toxinas de Chromobacterium
substugae que tienen actividad insecticida. La solicitante no concuerda en absoluto con las
afirmaciones del examinador. La materia reivindicada difiere en que las toxinas se aislan y se
determina su secuencia primaria de aminodcidos. D3 solo o en combinacion con D4 no revelan la
invencion tal y como se reivindica. La solicitante reafirma que una etapa inventiva estd presente ya
que la invencién reivindicada incluye una composicion plaguicida que comprende (a) un promotor
heterélogo enlazado operacionalmente a un nucledtido que codifica la secuencia establecida en las
SEQ ID Nos: 4-6 y/o la secuencia de aminodcidos establecida en las SEQ ID Nos: 1-3 (b) un
transportador. Una etapa inventiva esta presenta a la luz de D3. Por lo tanto, la materia reivindicada no
solo cumple con ser novedosa sino también inventiva por sobre lo conocido en el arte incluyendo lo
divulgado en el arte previo interpuesto por el examinador. Por lo tanto, es claro que ninguno de los
documentos DI a D4 contiene alguna ensefianza o sugerencia que de manera obvia y evidente pueda
llevar a la persona medianamente versada en la materia a obtener los objetos reclamados para su
proteccion para llegar a de forma obvia y evidente a la presente invencién y por lo mismo su nivel
inventivo debe ser reconocido. Asi las cosas y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la
materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena sefialar que como ampliamente
conocido en el ambito de patentes, las invenciones en el campo de la quimica (biotecnologia) tiene
nivel inventivo cuando el objeto a proteger tiene una estructura inesperada o cuando se presenta un
efecto técnico inesperado o mejorado impredecible en el arte previo. En el presente caso, ambas
condiciones se cumplen, toda vez que la persona medianamente versada en la materia no habria
obtenido los vectores y composiciones reclamados con todas sus caracteristicas técnicas
estructurales, ni mucho menos a predecir de manera razonable su correspondiente efecto técnico a
partir del arte previo Citado (\..)7 ===«

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 42559/2015 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 16
de agosto del 2022, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de trece (13)
reivindicaciones, presentado en el expediente N? 2255544 de fecha 30 de junio del 2022 como
contestacion a la vista de Fondo N2 1 DP-DEF N* 59/2022 de fecha 15 de marzo del 2022, notificada al
solicitante el 06 de abril del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realy,a.dnﬁg
porque las reivindicaciones no corresponden a materia patentable, estin Excff}?da com
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2022-737 DE FECHA 29 DE AGOSTO
DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “GENES DE CHROMOBACTERIUM SUBTUGAE", EXPEDIENTE N° 1542559,
DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR MARRONE BIO INNOVATIONS INC. -~

carecen de novedad y carecen de nivel inventivo y de claridad; ¢) El solicitante, en su escrito de
expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con tres (3)
e T T e T T

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacién de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 05 de junio del 2026, determina que aunque las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atin carecen de claridad y
Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 3%, 8%y 177 coommrmm s e

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(...) En este sentido, el aislamiento de toxinas bacterianas, la secuenciacion de genes,
la determinacion de secuencias aminoacidicas, la clenacién en vectores recombinantes y la expresion
heteréloga constituyen procedimientos rutinarios dentro de la ingenieria genética moderna. Los
documentos DI y D2 demuestran precisamente que las metaloproteasas y genes relacionados de
especies del género Chromobacterium ya eran conocidos y podian ser aislados y clonados utilizando
metodologias estindar. Asimismo, D4 confirma experimentalmente la actividad insecticida de
Chromaobacterium subtsugae, reforzando aiin mas la motivacién técnica para identificar los factores
responsables de dicha actividad bioldgica. En consecuencia, la diferencia existente entre el estado de
la técnica y el objeto reivindicado radica principalmente en el aislamiento y caracterizacion especifica
de secuencias biologicas derivadas de una bacteria cuya actividad insecticida ya era conocida. Sin
embargo, tales actividades experimentales corresponden a procedimientos rutinarios de laboratorio
que una persona versada en la materia habria podido ejecutar de manera previsible aplicando
conocimientos técnicos comunes v metodologias convencionales disponibles en el estado de la
técnica. Adicionalmente, el solicitante no aporta evidencia técnica suficiente que permita acreditar la
existencia de un efecto técnico inesperado o una ventaja imprevisible derivada de las secuencias
reivindicadas en base a lo conocido sobre la actividad insecticida del Chromobacterium subtsugae .
No se presenta un mecanismo de accién novedoso, una estabilidad mejorada o propiedades técnicas
sorprendentes respecto de las toxinas o composiciones previamente conocidas. En ausencia de tales
efectos inesperados, las reivindicaciones aparecen como una consecuencia légica y previsible del
estado de la técnica existente. Por las razones expuestas, se concluye gue, si bien las reivindicaciones
presentan novedad formal respecto de los antecedentes citados, no cumplen con el requisito de nivel
inventivo, puesto que el objeto reivindicado deriva de manera evidente para una persona
normalmente versada en la materia a partir de la combinacién de las ensefianzas contenidas en los
documentos DI a D4 y del conocimiento general comtin en el drea de la biotecnologia molecular

aplicada al control bioldgico de plagas. (..) ====r==s=rrmmm s e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2022-737 DE FECHA 29 DE AGOSTO
DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “GENES DE CHROMOBACTERIUM SUBTUGAE", EXPEDIENTE N*® 1542559,
DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR MARRONE BIO INNOVATIONS INC.------

Art. 12

Art3e

CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N° 2022-737 de fecha 29 de agosto del
2022, dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°2015-1542559 DE FECHA 04 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LA FIRMA MARRONE BIO
INNOVATIONS INC. *GENES DE CHROMOBACTERIUM SUBTUGAE" ------------

ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "GENES DE
CHROMOBACTERIUM SUBTUGAE", N2 42559/2015 de fecha 04 de SE‘ptIE‘ITIbl’E
del 2015, ~-s-semmmemnmemamsnnnnannaaees e —

NOTIFIQUESE por cédula.------------- 3 s o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2023-77 DE FECHA 20 DE FEBRERO
DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "ARTICULO ABSORBENTE CON MULTIPLES SUSTRATOS", EXPEDIENTE N°
1455839, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR PRODUCTOS FAMILIA S.A.----==-=--

Asuncién, b1 JUN 2008

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de la firma
PRODUCTOS FAMILIA S.A, contra la Resolucion DP-RESOL N¢ 2023-77 de fecha 20 de febrero del
2023, dictada por la Direccion de Patentes, y; =========sssassssasmnsecee s

RESULTA:

Que, en fecha 07 de marzo del 2023 se presenta la representante convencional de la firma
PRODUCTOS FAMILIA S.A, a interponer recurso de apelacién contra la Resolucion DP-RESOL N¢
2023-77 de fecha 20 de febrero del 2023, dictada por la Direccion de Patentes, ------=--=-=reermmemmenrnenanes

Que, en fecha 24 de marzo del 2023, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al superior, ---------s-sscme s

Que, en fecha 17 de marzo del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 06 de agosto del 2025
se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacidn de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: “ (...) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-DEF N*® 22/2023 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, no salvé las objeciones
senaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N°140/2022 de fecha 12/05/2022 y realizado el examen de
fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista
del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3°, 8°,
15°y 17° de 12 Ley 1630/00 “De Patentes de InVenciones™..)" -------------sseesssmssermeeseermeamermmeseane

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) Por otro lado, la
examinadora considera que las reivindicaciones presentadas no cumplen con los requisitos de
claridad y sustento en la descripcion. La reivindicacion | no es clara porque la definicién del articulo
es general y amplia no estableciendo de que material son los sustratos, lo cual tampoco se encuentra
ejemplificado en la memoria descriptiva, por lo que no hay cémo inferir que diferentes tipos de
componentes presenten las mismas ventajas de utilizacién. Las reivindicaciones 2 a 22 se encuentran
afectadas por depender de la Reivindicacion 1. Con respecto a la falta de claridad de la reivindicacion
1 por no indicar el material del sustrato, me permito insistir ante el Despacho que un inventor esti en
su derecho de reclamar proteccién para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin
importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invencién y no
haya arte previo que afecte su patentabilidad. Es decir, una reivindicacion puede ser tan amplia como
se requiera para asi poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente
las modalidades preferidas o especificamente efemplificadas en la solicitud. De esta manera, las
expresiones objetadas por el Despacho son a todas luces claras y concisas para una persona
medianamente versada en la materia. Por ejemplo, una persona medianamente versada en la materia
entenderd que varios materiales de sustrato pueden ser usados en la presente invencion sin afectar el
concepto inventivo. Por otro lado, la examinadora considera que la solicitud no cupiple con e
requisito de nivel inventivo (Art 3° y 8° Ley 1630/2000) a la luz de los documentos USSR0738A (D1),
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2023-77 DE FECHA 20 DE FEBRERO
DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “"ARTICULO ABSORBENTE CON MULTIPLES SUSTRATOS", EXPEDIENTE N°
1455839, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR PRODUCTOS FAMILIA S.A.----------

US5599339A (D2) y US6013064A (D3), por lo que se menciona que DI describe un producto de higiene
femenina absorbente que estd configurado para su union liberable a la prenda de un usuario, el
producto que comprende a) una pluralidad de almohadillas absorbentes individuales apiladas,
comprendiendo cada almohadilla una estructura absorbente y una capa de barrera, opuesta a la
primera estructura absorbente y que tiene una periferia, extremos longitudinales v lados laterales que
se extienden desde la superficie permeable a los liguidos hasta la segunda superficie y b) medios
frangibles para unir de forma liberable las almohadillas individuales que comprenden un material
repelente de fluidos corporales dispuestos en los lados laterales por lo que se impide el flujo de
liguido desde una almohadilla absorbente expuesta a otra almohadilla unida de manera liberable
durante el uso. La examinadora concliye que Jos documentos DI a D3 ya describen [as caracteristicas
técnicas esenciales reivindicadas en la solicitud, que resultan en la obtencién de un articulo
absorbente por la unién o fijacion de sustratos con la presencia de nicleos absorbentes, con
superficie inferior impermeable que tienen por lo menos un medio de apoyo. Ademis el despacho
indica que en la optimizacién de articulos aqui estudiados una persona medianamente versada en la
materia se veria orientada por lo revelado en los documentos de referencia a incluir mas medios de
apoyo y mds de un sustrato superior, por lo que ningun efecto inesperado fue presentado. DI no
divulga un sustrato superior que tenga un primer medio de apoyo y un segundo medio de apoyo, en
donde el primer medio de apoyo esti localizado en un extremo superior del sustrato superior y el
segundo medio de apoyo esta localizado en un extremo inferior del estrato superior. DI no divulga
que el primer medio de apoyo y el segundo medio de apoyo se seleccionan del grupe que comprende
pliegues, pliegues ondulados, precortes, tiras o combinaciones de estos. DI no divuiga que el primer
medio de apoyo y el segundo medio de apoyo se configuran para que el usuario pueda poner el
articulo absorbente en dos posiciones con el pnmer medio de apoyo o el segundo medio de apoyo
hacia el frente de la ropa interior del usuario, y retirar el sustrato superior del sustrato inferior
agarrando y jalando cualquiera del primer medio de apoyo o del segundo medio de apoyo. Por su
parte DI no divulga medios de apoyo para retirar la capa superior de la capa inferior. (...)" =========s=ss=2-

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccién de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 55839/2014 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 15
de febrero del 2023, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de veitidos (22)
reivindicaciones presentado en el expediente N 2269696 de fecha 11 de agosto del 2022 como
contestacion a la vista de Fondo N2 1 DP-DEF N® 140/2022 de fecha 12 de mayo del 2022¢fotificady al
solicitante el 20 de mayo del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es’ realizad

drncipalmente
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2023-77 DE FECHA 20 DE FEBRERO
DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “ARTICULO ABSORBENTE CON MULTIPLES SUSTRATOS", EXPEDIENTE N°
1455839, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR PRODUCTOS FAMILIA S.A ----------

porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en su escrito de
expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con veinte (20)
VNI CACIOMES. === e e e e et n s s s s s e a s m s aan

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 10 de junio del 2026, determina que aunque las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atin carecen de claridad y
Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de “ Patentes de Invenciones” en sus Art. 3%, 8% y 177 -ocememmmsmmmime

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(..) La diferencia principal alegada por el solicitante consiste en disponer un primer
y segundo medio de apoyo en extremos opuestos del sustrato superior para permitir tanto la
remocion desde cualquiera de los extremos como el uso reversible u orientable del articulo. Sin
embargo, dicha diferencia constituye esencialmente una modificacién de diserio orientada a mejorar
la ergonomia y facilidad de uso del producto, sin implicar una solucién técnica inesperada ni un
efecto técnico imprevisible respecto del estado de la técnica conocido. Una persona medianamente
versada en la materia, enfrentada al problema técnico de facilitar la remocién manual de capas
absorbentes y mejorar la orientacién del articulo durante el uso, habria encontrado evidente
incorporar mds de un medio de agarre o posicionarlos en regiones opuestas del producto a partir de
las enserianzas combinadas de DI, D2 y D3. Asimismo, la seleccién de los medios de apoyo entre
pliegues, precortes, tiras o configuraciones similares corresponde a alternativas rutinarias de disefio
ampliamente utilizadas en productos higiénicos desechables y no demuestra un efecto técnico
inesperado. La supuesta posibilidad de utilizar el articulo en dos orientaciones tampoco constituye
un efecto técnico inventivo, sino una consecuencia funcional previsible derivada de disponer
elementos de agarre en ambos extremos del sustrato superior. En base a todo lo expresado
anteriormente, el estado de la técnica ya describia articulos absorbentes multicapa con capas
superpuestas removibles, superficies impermeables, uniones liberables y medios de manipulacién o
agarre. La incorporacion de dos medios de apoyo en extremos opuestos constituye unicamente una
optimizacién ergondmica previsible para facilitar la remocion y erientacion del producto, sin
demostrar un efecto técnico inesperado o una ventaja técnica no sugerida por el arte previo. {...)"-----

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N° 2023-77 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencion 55839/2014 de fecha 12 de diciembre del 20014-- s memmmmmimmom el

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N*® 2023-77 de fecha 20 de febrero del
2023, dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE R
SOLICITUD DE REGISTRD DE PATENTE N® 2014-1455839 D) R

Ala-Crisy; wdo

Direcrara Grnc | Intering
Direccitn Bepess! e Propacdud Indugrriag
Direceian Macioes) de Fion |r-’. Friele:



OEHECCISM MACIOMAL DE
4+ 3 PROPIEDAD @Gnummn i | PARAGUAI
ME};ECTUPLL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N‘ﬂ 6 6

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2023-77 DE FECHA 20 DE FEBRERO
DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “ARTICULO ABSORBENTE CON MULTIPLES SUSTRATOS", EXPEDIENTE N°
1455839, DE FECHA 12 DE DICIEMERE DEL 2014, SOLICITADA POR PRODUCTOS FAMILIA S.A.----------

DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA FIRMA PRODUCTOS FAMILIA
S.A. “ARTICULO ABSORBENTE CON MULTIPLES SUSTRATOS" ---------=---=-----

Art2 @ ORDENAR el archivo de la solicitud de patente *ARTICULO ABSORBENTE
CON MULTIPLES SUSTRATOS", N? 55839/2014 de fecha 12 de diciembre del

2DI4I s, g LM R L Y R Dy o L O B, P Ry N, T L e - E 1 J'h‘-‘_:\l """""""""""""""""""""
Art.3e NOTIFIQUESE por ﬂédulﬂ.“"““‘“"r“*:f;_\;;“lf --------- ) S DR R
\“\-.,___::“ .
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“SISTEMA DE CONEXION DE UN APARATO HIDRAULICO A UNA TUBERIA DE MATERIAL PLASTICO"
EXPEDIENTE N¢ 53070/2010 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR DURATEX S.A.------s-cssczsnnx-

asuncion, 1 1 JUN 2026

PARAGUAI
REKUAI

VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 10 de junio del 2026, amimmmm s
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 10 de junio del 2026 en su parte pertinente, reza : *(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 12 a 16 conforme Jo establece el Art. 30 de
la Ley N? 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno

derecho y posterior archivamiento de SoliCItUd.{... )™= ««=+«s=smssst et s e e e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacién de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacién de la solicitud de patente. Podrin pagarse vanias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podri pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendri su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
conforme al presente Articulo ird | i de fa patente o de la solicitud de
M‘ i e e e i e g - g 8 i et e o e A

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
53070/2010 DE 13 DE DICIEMBRE DEL 2010, "SISTEMA DE CONEXION DE UN APARATO HIDRAULICO A UNA
TUBERIA DE MATERIAL PLASTICO", no se registra pago de las anualidades N 12 a 16 estando vencidos los plazos,
tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la
falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del LiE'I'I.'!.FD. ......................................................................................................................

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 53070/2010 DE 13 DE DICIEMBRE DEL
2010, "SISTEMA DE CONEXION DE UN APARATO HIDRAULICO A UNA TUBERIA DE MATERIAL PLASTICO"----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 §3070/20010- -+ mem e e

PORTANTOQ,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencién N2 53070/2010 de fecha 13
de diciembre del 2010 *SISTEMA DE CONEXION DE UN APARATO HIDRAULICO A UNA
TUBER{A DE MATERIAL PLASTICO", solicitada por DURATEX §.A -5 -=-scamrrrmmmagcoeee

Art. 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR --=-ssssscsessszesenme o iingamormmcefonsnsamsmsmsnancesdoes

i ctora General Inresing
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA FATENTE
“PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE RAMELTEON®, EXPEDIENTE N2 07985/2010 DE FECHA 08 DE
MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L —

Asum:irtmu 1 JUN M

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 10 de junio del 2026, -ssesmmrmm e

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 10 de junio del 2026 en su parte pertinente, reza ; *(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 8 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la
Ley N? 1630400 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de SoliCitua. (.. ) = =mressnemm e e e oo e

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

el plazo de gracia la patente o la solicitud de parenre m.anmndm su p.fena wgenma H_MWE

tasas anuales conforme al ] i 13 s |3 solicitud de

M-.""""""'"'"""'""""" e i S e o B e e R e e e e e et e e O i e e L e

De acuerdo al informe de la actuaria v, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
informitico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
07985/2010 DE 08 DE MARZO DEL 2010, “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE RAMELTEON®, no se
registra pago de las anualidades N £ a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en
el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.--=-+------=--rmemmemeoeeeee

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N? 07985/2010 DE 08 DE MARZO DEL 2010,
“PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE RAMELTEON"--- - ccceccmcamasamscasscmemcassasisimsm s e scaesees

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 07985/2010-««xsssserssamsmmmrrmrmemsmres e e o em e smcneeaes

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 18 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 07985/2010 de fecha 08
de marzo del 2010 *PROCEDIMIENTO PARA LA _PREPﬁRACIﬁN DE RAMELTEON",
solicitada por INDUSTRIALE CHIMICA S.RL --------------------==

Art. 20 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR -~----—------=-- e oo e

—adia Pamela Cnsts aldo
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"MAQUINA COMBINADA EXPENDEDORA DE GLP PARA LA RECARGA DE GARRAFAS Y AUTO-GAS ", EXPEDIENTE
N®10140/2010 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR INDUSTRIAS BOMPAR 5. A.---=-==-s=ssmsssmssnnen-s

Asunciﬁn,ﬂ 1 JUN 2076
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 10 de junio del 2026.----«--asssemsemsmmssmmmniiii i
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 10 de junio del 2026 en su parte pertinente, reza . “{..)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 8 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de la
Ley N¢ 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)  =»==+=====resersssrerrasrresarsrseseresescransrmrassassassessannannera s naesses

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trdmite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer anio, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrdn pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido, Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendri su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las

tasas anuales conforme al presente Articulo produciri la caducidad de la patente o de la solicitud de

De acuerdo al informe de la actuaria vy, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informético de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
10140/2010 DE 18 DE MARZO DEL 2010, *MAQUINA COMBINADA EXPENDEDORA DE GLP PARA LA RECARGA DE
GARRAFAS Y AUTO-GAS", no se registra pago de las anualidades N® 8 a 16 estando vencidos los plazos, tanto
ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de
interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del tiempﬂ_ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 10140/2010 DE 18 DE MARZO DEL 2010,
“MAQUINA COMBINADA EXPENDEDORA DE GLP PARA LA RECARGA DE GARRAFAS Y AUTO-GAS"---==w=srsreemsaes

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

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 10140/2010- === ==ssssrassamnserasmsrres s s oo e oo
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 101402010 de fecha 18

de marzo del 2010 *MAQUINA COMBINADA EXPENDEDORA DE GLP PARA LA RECARGA
DE GARRAFAS Y AUTO-GAS", solicitada por INDUSTRIAS BOMPAR S.A -------------oememane

Art. 28 NOTIFIQUESE y cumplido e S A

2. Claudia Pamela Cristaldo

Birectora General Tntesing
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2025 - 279 POR LA CUAL SE ORDENA
LA CADUCIDAD DE LA SOLICITUD DE PATENTE N2 21113741 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021
SOLICITADA POR RODOLFO ROBERTO CARVALLO BERNAL. mmemnes

I AN
Asuncién, ] 1 JUR 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RODOLFO
ROBERTO CARVALLO BERNAL, contra la Resolucion DP-RESOL N® 2025-279 de fecha 18 de junio del
2025, dictada por la Direccion de Patentes, y; «««---sseeem s e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio del 2025 se presenta el representante convencional de RODOLFO
ROBERTO CARVALLO BERNAL, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion DP-RESOL
N® 2025-279 de fecha 18 de junio del 2025, dictada por la Direccion de Patentes.--=--====s-ssssseasmmseaancaas

Que, en fecha 09 de julio del 2025, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUpeTior. -------==smmmemmm e

Que, en fecha 26 de agosto del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 09 de abril del 2026
se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para una
Resolucion en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de
AETAVIOS. -rn=rammmsreemsammmmms s ms s mmms st s e e e S S S A€ SRS m 2 e A

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza:  (...) Que, el Informe de la Examinadora DP-IT N2 2025 - 121,
entre otras cosas dice: “que ha vencido el plazo para el pago de la 3° anualidad, asi como el plazo de
gracia; quedando el tramite caduco. Por lo tanto se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y el archivamiento de la solicitud N® 21113741 de fecha 29 de Diciembre de 2021, presentada
por Rodolfo Roberto Carvallo Bernial. -. (.. ) - sese e e

Que, el solicitante fundamenta su oposicion a la caducidad en tres argumentos principales en
contra de la resolucion DP-RESOL N*® 2025-279 de fecha 18 de junio del 2025. Que, en relacion con el
primer argumento, el solicitante sostiene que la Resolucion N® 279/2025 fue dictada dentro del plazo
de gracia de seis (6) meses previsto para el pago de la tercera anualidad, el cual —segin su
computo— vencia el 29 de junio de 2025. Que, respecto del segundo argumento, el solicitante invoca
la aplicacion del Articulo 5 de la Convencion de Paris (Ley N° 300/1994), alegando la imposibilidad de
declarar la caducidad sin previo otorgamiento de licencias obligatorias. Que, en cuanto al tercer
argumento, el solicitante sostiene que la obligacién de pago de las tasas anuales surge tinicamente a
partir de la concesion de la patente, - ---=-sssmrsrsmmr e e

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 30 de la Ley N® 1630/2000, reza; “Artfculo 30.- De [as tasas
anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberin
pagarse tasas anuales. Los pagos se haran antes de comenzar el periodo anual correspondiente™La
fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual serd el aniversario de fa fecha de presemacr.rﬁ :
de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de copiénzs i

i ak
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2025 - 279 POR LA CUAL SE ORDENA
LA CADUCIDAD DE LA SOLICITUD DE PATENTE N¢ 21113741 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021
SOLICITADA POR RODOLFO ROBERTO CARVALLO BERNAL.
desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente, Podran pagarse varias tasas anuales por
anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el
comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo
establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrd su plena
vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Articulo producira la

caducidad de Ia patente o de la solicitud de patente. - ---=---=-==--=-mseomme e

Que, conforme al Articulo 30 de la Ley N° 1630/2000, la primera tasa anual debe abonarse antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud, siendo dicha fecha el
29 de diciembre de 2021. En consecuencia, el pago de la primera anualidad debia efectuarse antes del
29 de diciembre de 2024, fecha en la que se inicia el tercer afio. Que, la misma norma establece un
plazo de gracia de seis (6) meses, durante el cual la solicitud mantiene su vigencia, pudiendo el titular
regularizar el pago con el recargo correspondiente, -=-=-==cs==ssssseermmrm e e

Que, si bien la Resolucion N® 279/2025 fue dictada el 18 de junio de 2025, esto es, dentro del plazo de
gracia, ello no exime al solicitante del cumplimiento de su obligacion legal de pago, ni invalida el
hecho objetive del incumplimiento, el cual persisti6 incluso después de dicho plazo. ---==xsssaeeemeeeces

Que, resulta determinante senalar que, a la fecha actual el solicitante no ha efectuado el pago de
ninguna anualidad, consolidindose de manera definitiva la causal de caducidad prevista
expresamente en el Gltimo parrafo del Articulo 30 de la Ley N° 1630/2000, que establece que la falta
de pago produce la caducidad de pleno derecho de la solicitud. ----==--===sessmmmmmm e

Que, en consecuencia, el agravio relativo al momento de emision de la resolucién carece de efecto
practico y juridico, toda vez que el incumplimiento persiste y se ha consolidado en el tiempo.-----------

En cuanto al argumento del solicitante de invocar la aplicacion del Articulo 5 de la Convencién de
Paris (Ley N° 300/1994), alegando la imposibilidad de declarar la caducidad sin previo otorgamiento
de licencias obligatorias, se considera que, dicha interpretacion resulta manifiestamente
improcedente, por cuanto la norma internacional citada no regula la caducidad por falta de pago de
taSaS de MaANTEMIMIETIED, == nseees e e e e e hm s s s e

Ademas, en cuanto al argumento del solicitante que sostiene que la obligacién de pago de las tasas
anuales surge Unicamente a partir de la concesion de la patente, se considera que dicha
interpretacién contradice de manera directa el texto expreso del Articulo 30 de la Ley N* 1630/2000,
el cual establece inequivocamente que las tasas anuales deben abonarse para mantener en vigencia
tanto en cuanto a la patente como a la solicitud en TramITe,--=-ssssesmms s

Que, en consecuencia, el solicitante, con pleno conocimiento de las disposiciones legales aplicables y
de los plazos correspondientes, no cumplié con la obligacién de abonar la tasa anual dentro del plazo
legal ni dentro del periodo de gracia, configurandose la causal de caducidad. Que, la emision de la
Resolucion DP-RESOL N°® 279/2025 no impide ni sustituye la obligacién de pago, ni constituye una
causa que justifique su incumplimiento. === e

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N° 279/2025 dictada por la Direccion de Patentes por el cual s a la caducidad de la
solicitud de Patente N® 21113741 de fecha 29 de diciembre del 2021 goh
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2025 - 279 POR LA CUAL SE ORDENA
LA CADUCIDAD DE LA SOLICITUD DE PATENTE N¢ 21113741 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021
SOLICITADA POR RODOLFO ROBERTO CARVALLO BERNAL. memememmeneecaaes

Art. 12

Art2?®

Art.32

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

CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N° 279/2025 de fecha 18 de junio del
2025, dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE ORDENA LA
CADUCIDAD DE LA SOLICITUD DE PATENTE N® 21113741 DE FECHA 29 DE
DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITADA POR RODOLFO ROBERTO

ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “PORTA CONEXION DE PASO
DE AGUA", N¢ 113741 de fecha 29 de diciembre

. Aﬁf 'I!: tha Geaeral d h, ,1 |||.'|.||
L tidn Nacioeal o Py lareleting



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO pri. | PARAGUAI
INTELECTUAL . & PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N=0_3_ 7 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 345 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
FIGURATIVA®, CLASE 39, EXPEDIENTE N°® 01977/2013, SOLICITADA POR AMERICAN AIRLINES INC.------+---

TLRE

Asuncion, 1 1 JUN 2078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por |a representante convencional AMERICAN AIRLINES
INC. contra la Resolucian N°® 345 de fecha 9 de marzo de 2015, dictada por la Direccion de Marcas, y; —------

RESULTA:

Que, en fecha 7 de septiembre de 2015 se presenta la representante convencional de AMERICAN
AIRLINES INC e interpone Recurso de Reconsideracion, y por providencia de fecha 18 de setiembre de
2017, no se hizo lugar a dicho recurso quedando confirmada la resolucion recurrida. —--------=--------ooeeo-

Que, en fecha 17 de julio de 2020, se presenta se toma intervencion en el expediente y el
representante interpone Recurso de Apelacion, el cual fue concedido por providencia de fecha 13 de
T N L )

Que, en fecha 23 de noviembre de 2020, el representante convencional de AMERICAN AIRLINES INC.
expresO agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 3 de diciembre de 2020, — e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, la solicitud de registro de la marca (marca
figurativa) ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que, habiendose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. b) ... los escudos,
distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demds personas
Jjuridicas de derecho puiblico y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas

mismas. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. ™--=+=======s=resrmremmmmn e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...) que American Airlines INC es la
aerolinea mas grande del mundo en términos de trafico, tamaiio de flota de pasajeros e ingresos operativos,
¥ goza de reputacion de una aerolinea de primer nivel mundial. En 20212, decidicé cambiar su librea de 46
anos: AMERICAN AIRLINES, una estilizacion del Aguila y la doble A, y librea de metal pulido, la libre mas
antigua a nivel mundial, decidié cambiar por AMERICAN on simbolo de vuelo y disefio de cola en un
pintura a base de mica, disefiada especialmente para American Airlines por Akzo Novel. Esta librea fue
disefiada para representar un avion en movimiento, incluse cuando esti en un posicion de reposo del
suelo. Durante esos siete arios, el diserio de cola se ha convertido en sinénimo de American Airlines. Desde
entonces se ha registrado en muchas junisdicciones: USA, Bolivia, Panama, Wipo, Ecuador, Belice,
Bermuda, El Salvador, Dominicana, Aruba, Australia, OHIM, Nueva Zelanda, Pert, Costa Rica, Marruecos,
Pakistdn, Emiratos Arabes, Uruguay, entre otros. Se adjunta copia de los registros mencionados. “La marca
evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad del producto o servicio
que va a distinguir o mismo de la activador que desarrolla su titular. Esta relacién entre el signo y el
producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca.” en consecuencia, no puede
considerarse incursa en la prohibicion del citado articulo base de rechazo, —-----------==s-sessemsmrmnamraraacencs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 345 DE FECHA 9 DE MﬁRE{} DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
FIGURATIVA®, CLASE 39, EXPEDIENTE N*® 01977/2013, SOLICITADA POR AMERICAN AIRLINES INC.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho @ CONSTITUIT LN MMATTA, === ms s e e e e £S48t b e mt s mn s s nmsnma e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *"MARCA FIGURATIVA” recae en
la prohibicién del articulo 2 inc. b) debemos preguntarnos si dicha figura efectivamente podra entenderse
que es la bandera de un pais, en este caso, la de Estados Unidos de Norteameérica y que deberia tener uso
exclugivo por parte del Estado, — st bt fate st st eSS e RS st e en s e

En ese sentido, al cotejar la marca solicitada con la bandera de los Estados Unidos de América, se
observan diferencias estructurales evidentes. La marca pretendida posee una forma trapezoidal disefada
para adaptarse al fuselaje del avion. Ademas, su seccion azul presenta cortes diagonales y carece de
estrellas. Respecto a las franjas rojas y blancas, suma un total de 11 dispuestas horizontalmente. Por el
contrario, el simbolo patrio norteamericano consiste en un rectangulo azul con 50 estrellas y 13 franjas
alternas rojas y blancas. Del analisis de estos elementos se concluye que el signo solicitado no constituye
un uso indebido de un emblema estatal. Por el contrario, reline las condiciones propias de una marca
evocativa evocativa, tal como se aprecia en el siguiente COMPArativo: ——-=s=sssseesssmmmmmmm e

—_—

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucion FeCUrTida, ««---«-=-s=s-rwssrwrmrmrsmmrermres s s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 345 de fecha 9 de marzo de 2015 dictada por |a Direccion
o T et e BT

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de regi
“MARCA FIGURATIVA®, clase 39, Expedleme N® 1977/2013, s6li
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 541 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *HIELO
AGUILA" Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 15696/2014, SOLICITADO POR COMPANIA
DISTRIBUIDORA DEL ESTE S.A. ---- e e

Asuncion, 1 1.

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional COMPANIA
DISTRIBUIDORA DEL ESTE S.A. contra la Resolucion N2 54] de fecha 20 de abril de 2016, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥ — -« s s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2016 se presenta el representante convencional de COMPANIA
DISTRIBUIDORA DEL ESTE S.A. e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en Subsidio en
contra de la Resolucion N2 541 de fecha 20 de abril de 2016, dictada por la Direccion de
o

Que, en fecha 02 de agosto de 2016 fue dictada la providencia por la cual no se hace lugar al Recurso
de Reconsideracidn, y en consecuencia, se concedid el Recurso de Apelacitn, —-----------meererrrseemmmeenne.

Que, en fecha 21 de marzo de 2017, el representante convencional de COMPANIA DISTRIBUIDORA
DEL ESTE S.A. expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 19 de noviembre de 2018.-=««««semmem e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) que, habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca AGUILA,
registrada con el nimero 339.246 en fecha 29 de octubre de 2010, a favor de ARCOR 5.A.1.C. Comentario:
Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en
una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.- por lo que de conformidad al
articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."La marca base de rechazo se encuentra
renovada con el numero 496.957, con vencimiento en fecha 07 de septiembre de 2030,-----------=-csereerneas

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(_.) en primer lugar, la resolucion
recurrida, de acuerdo al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas sostiene “ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusion entre los consumidores”. Mi representada se siente agraviada contra dicha resolucién ya que
considera que al analizar ambas marcas se evidencia que el criterio utilizado no retine los presupuestos del
citado articulo, porque si bien ambas denominaciones cuentan con la palabra “AGUILA” en comtin y se
encueniran en la misma clase, estamos hablando de productos totalmente distintos que mal podrian
prestarse a una confusién al publico. En segundo lugar, analizando el art. 6 mencionado, expresa
claramente que podra denegarse el registro cuando se trate del mismo producto o servicio, que como ya
hemos manifestado precedentemente, no es el caso de mi mandante. Asimismo, el mismo articulo in fine,
deja abierta la posibilidad del otorgamiento para determinados productos atin cuando la denominacién sea
ITHULY SIITUIAL, ® —-=evmemmmmmms mmmmme s e s e s s s e s e s e e e e e Xy

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o n
interpuesta_ ___________________________________________________________________________________________________
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 541 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HIELO
AGUILA" Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N°® 15696/2014, SOLICITADO POR COMPANIA
DISTRIBUIDORA DEL ESTE S.A. s —— SR

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a cONSHTUIT UNA MAFCa. -====-s==rsressermmammrns s e e s s rn s s mn s m e s m s As et m e s et s e S an me s n s an s aes

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “AGUILA" y la
solicitud de registro de la marca “AGUILA™ Y ETIQUETA, si bien la solicitada va acompafiada de una
etiqueta evidencia que el elemento dominante y verdaderamente distintivo en la impresion del conjunto
recae de manera exclusiva sobre el término AGUILA, lo que genera una alta similitud visual, fonética y
conceptual. En el siguiente cotejo se puede corroborar la plena igualdad entre las marcas en pugna: —----

AGUILA Y ETIQUETA (marca solicitante), y

AGUILA (marca base de rechazo)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen elementos
diferentes entre si. En cuanto a la cobertura de productos, se aprecia que la marca solicitada se encuentra
limitada, pretende cubrir *hielo” mientras que la marca base de rechazo se encuentra protegida para cubrir
toda la cobertura de la clase 30, es decir, que esta Gltima incluye también l6gicamente al hielo. —------------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a la limitacion de
producto como asi también a la etiqueta con la cual fue presentada para sostener que las marcas en pugna
podran coexistir pacificamente en el mercado, sin embargo, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado
de forma sucesiva vemos que el resultado que arroja la visibn en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las mismas. En conclusion, esta dependencia administrativa considera que
la solicitud de registro de la marca “AGUILA" Y ETIQUETA no podri coexistir con la marca antecedente
"AGUILA", ambas de la clase 30, —--+-erree s e

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacion con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comn, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Nt 541 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HIELO
AGUILA" Y ETIQUETA, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 15696!2014 suucrrm FDR CDMPAF-TH

DISTRIBUIDORA DEL ESTE S.A.-----=r-s=-=-- i ac ik o
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 541 de fecha 20 de abril de 2016 dictada por la
Direccitn de Marcas, ===« c-= e

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “HIELO AGUILA Y
ETIQUETA”", clase 30, Expediente N® 15696/2014, _s icitada a nombre de COMPANIA
DISTRIBUIDORA DEL ESTE 8.A.----+==scneerenecnenes
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N°* 1426 DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2015,
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA *“VITASOIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 43484/2014, SOLICITADO POR TULIO LUIZ NEVES
ZANCHET, —-+---s--smsrmssanesmmmsasmensesme e e s

i1k A nAA

Asuncién, T ] JUN 7075

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TULIO LUIZ NEVES
ZANCHET, contra la Resolucion N® 1426 de fecha 22 de setiembre de 2015, dictada por la Direccion de
MIACAS, ;=== e e s e e e e e e S e St s et e e S e e =

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de TULIO LUIZ NEVES
ZANCHET, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluciones N® 1426 de fecha 22 de
setiembre de 2015, dictada por la Direccion de Marcas,-«=-«««- s e

Que, en fecha 8 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
0 D 1 R

Que, en fecha 17 de octubre de 2025, el representante convencional de TULIO LUIZ NEVES
ZANCHET, expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2017, - == mmmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "(...) que habiéndose realizado la buisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “VITASOL”,
registrada con el nimero 321340 en fecha 22 de julio de 2009 a favor de GUAYAKI S.A. (actualmente se
encuentra renovada segun numero 476985 de fecha 28 de diciembre de 2018). Que las denominaciones son
casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear
riesgo de confusién entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a 1o Solicitado (...} "e=r===semsme e e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) que, entre la marca solicitada
por mi mandante “VITASOIL" v fa marca *VITASOL", por la cual se me rechaza NO EXISTE POSIBILIDAD
ALGUNA DE CONFUSION. Que, analizadas en su conjunto resulta claro que no existe posibilidad alguna
de confusién entre fas mismas debido a las diferencias de orden visual, grifico, ortogrifico y fonético
existentes entre las denominaciones en punga.. Que, asimismo, es menester que el sefior Director tenga
presente el siguiente detalle, gue mi mandante se ofrece limitar su marca a “Todos los productos de la clase
5. con exclusion de los productos farmacéuticos y relacionados a la salud humana. Que, el titular del
registro marcario GUAYAKT S.A. no haya procedido a oponerse a la presente solicitud, constituye muestra
acabada de consentimiento tacito a la viabilidad del mismo (..)"===-=====rmrmmmmm e

Que, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones,
de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el criterio que debe
primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Por consiguiente,
corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de r:-::-nﬁ.ls'
solicitud de registro de la marca “VITASOIL" clase 5 y la marca base del rechazo

EfimA
o | pdustrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N 1426 DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2015,
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “VITASOIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 43484/2014, soucrmno POR TULIO LUIZ NEVES
ZANCHET, —-<s=-ssessssasssamssmsasssnsssmanmssnsastssmsnsasmsnmmsnsssmsntesmosstessnnstanassnsssanssanss

Que, al realizar el cotejo ortografico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que la marca
opositora esta reproducida de forma integra en la solicitada. Ambos signos comparten siete de las ocho
letras que componen la marca pretendida, dispuestas en el mismo orden. El agregado de la letra «i» en la
tltima silaba no le otorga la distintividad necesaria, ya que la coincidencia gramatical determina,
inevitablemente, una gran similitud fonética entre ambas Marcas,-----==--=====s=ssseemmemmmree e

VITASOIL (solicitada), y

VITASOL (marca base de rechazo)

Que, la recurrente manifiesta en su escrito de expresion de agravios su intencion de limitar la
cobertura de servicios de la marca solicitada a “todos los productos de la clase 05, con exclusién de los
productos farmacedticas y relacionados con la salud humana”. Sin embargo, en el sistema no obra la
solicitud de adecuacién; en consecuencia, la marca en tramite de registro *VITASOIL" continta solicitando
proteccion para “todos”los productos comprendidos en la clase 05 del nomenclador internacional. Por su
parte, la marca base de rechazo *VITASOL" cuenta con el registro para todos los productos. De la
comparacion se colige, que las marcas analizadas no solo presentan similitud grafica y fonética entre ambas
denominaciones, debe sumarse el hecho de que ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase
del nomenclador internacional y buscan proteger los mismos productos. Esta coincidencia refuerza el
riesgo de confusion en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.------------

Que, ésta Direccion estima que, ademas del Art. 62 de la Ley N°® 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el
registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa marca, situacion que
acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacién a la marca registrada de manera tal que el
consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las
5o e e e 2 i s s ey

Que, ahondando atn mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca estd en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
COBXISIENCIAS, N0 €8 J8 BIICE™ - mremmm e e e e ettt e et e e e e e s e

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

et Cristaldo
1l |.-|G:-:nm
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1426 DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2015,
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “VITASOIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 43484/2014, SOLICITADO POR TULIO LUIZ NEVES
ZANCHET. —----- U SRS ————

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N° 1426 de fecha 22 de septiembre de 2015, dictada
por |a Direccin de Marcas. --==ss=ssserememmmesnmmsnsmseseees e e s s s e e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “VITASOIL", Clase 05,
Expediente  N°  43484/2014, solicitada  por /EJD LUIZ NEVES

Art. 32 NOTIFIQUESE .-----ss=ssseeesessmnnminenssm e e o « FY /S (SE———, .

Mt dqudia
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1475 DE FECHA ﬂ-ﬁE SEPTIEMBRE DE 2021 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SWITCH Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 87688/2020, SOLICITADA POR TEXO S.A, —------=-------

Asuncion, | | JUN

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TEXO S.A. en
contra de la Resolucion N® 1475 de fecha 07 de septiembre de 2021, dictada por la Direccion de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 10 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de TEXO S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1475 de fecha 07 de septiembre de 2021
dictada por la Direccion de Marcas, == «-ssseseemm s e e

Que, en fecha 23 de septiembre de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso
L 1 (R

Que, en fecha 03 de enero de 2024 el representante convencional de TEXO S.A. exprest agravios.
Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
10 de enern de 202d, — - ecememm e e n e s st s st e e e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.. )JQue fa solicitud de registro de la marca SWITCH
ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacién 2017-1797432 SWITCH ON Clase 9 Registro Titular 508659 Lct Import Export Sl [PY]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"------=----cesneeecnnaaes

Que, entre otros argumentos, se agravia la representante convencional de TEXO S.A.. y manifiesta:
“(..)La solicitud presentada por mi representada NO SE ENCUENTRA EN LA MISMA CLASE ni tiene
familiaridad con los servicios que refieren la clase registrada por la marca sefialada ../.. Es improbable e
irrazonable pretender que un consumidor que esté interesado en participar en los productos y servicios
reivindicados por la marca registra, termie solicitando por error los servicios de mi representada,
convencido de que en realidad estd adquiriendo la marca ya registrada. Asimismo debo reiterar que ambos
servicios estdn dirigidos a publicos objetivos distintos. El target, o segmento objetive del mercado son
totalmente distintos, con una especificidad y especializacion suficiente para entender la inexistencia de
relacion alguna entre los servicios que distinguen ambas denominaciones (...)" —«sssscssssceemessimmncacnacaans

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
lnte rpllestﬂl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1475 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SWITCH Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 87688/2020, SOLICITADA POR TEXO S.A. —======-===s===

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos
como el derechio a constituir UN@ MAYCA, -==s-ssesmsrsrsemeotmmncinnn s aemrsamars i ndnans baaa hs s an e ann t e e an e dmaimn hen

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual, ---===-sesreemrem oo e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo "SWITCHON 'Y
ETIQUETA" registrada en la clase 09 y la solicitud de registro de la marca “SWITCH Y ETIQUETA”" en la clase
42, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida casi en su totalidad en la marca
solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren clasificadas en clases relacionadas, constituye un
agravante significativo en el analisis de riesgo de confusion o coexistencia. La presencia de signos muy
semejantes para identificar productos y servicios relacionados intensifica la posibilidad de que el
consumidor promedio incurra en error o asociacion indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad
comercial y proteccion al consumidor. Tenemos que la denominacion solicitada “SWITCH Y ETIQUETA” es
muy semejante a la marca registrada “SWITCH ON Y ETIQUETA", como se puede apreciar a continuacion: -

SWITCH Y ETIQUETA (solicitada en la clase 42)
SWITCHONY ETIQUETA  (marca base de rechazo registrada en la clase 09)

Que, primeramente quisiéramos destacar la relacion de clases, en ese sentido, aunque las marcas
pertenecen a clases distintas, los productos y servicios que amparan estan intimamente vinculados. La
marca base de rechazo "SWITCH ON" ampara productos de la clase 9, su cobertura abarca “todos los
productos” de esta clase, lo cual incluye equipos de procesamiento de datos, computadoras, aparatos de
telecomunicaciones y, de manera fundamental, software y programas informaticos. Mientras que la marca
solicitada "SWITCH" pretende el registro en la clase 42, para los servicios: “Servicios comprendidos en la
clase 42 tales como; consultoria sobre software; consultoria sobre disefio de sitios web, consultoria sobre
tecnologias de [a informacién; consultoria tecnolégica; consultoria sobre tecnologia de
telecomunicaciones; desarrollo de plataformas informaticas; disefio industrial ", —--=---==---cssmeeeseacannnns

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion DINAPI N°
259/2025, establecen que los productos y servicios pueden considerarse similares cuando son altamente
complementarios o cuando habitualmente proceden de la misma empresa. En el sector tecnologico, es la
practica comercial habitual que las mismas empresas que desarrollan y venden software y equipos
informaticos (productos de la clase 09), sean las que provean los servicios de consultoria, desarrollo e
instalacion de esas plataformas (servicios de la clase 42). Por tanto, existe una fuerte vinculacién
competitiva y complerreribaria, —— - i i i e e e i o

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, a mas de la relacion de clases senalada, al enfrentar la
marca solicitada "SWITCH Y ETIQUETA" frente a la marca base de rechazo "SWITCH ON Y ETIQUETA" se
verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortografico, comparten integramente el vocablo
“SWITCH?", el cual constituye el tinico elemento en la solicitada, Se diferencian (inicamente en el elemento
“ON" presente en la marca base de rechazo. Respecto a las raices coinciden /w’ Dire _
Examen de Marcas en el Paraguay sefiala que las letras y palabras al principio de/un signo tiende
mucho mas y tienen un mayor peso en la percepcion del consumidor. En esﬁ::'smtictﬁﬁghs :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1475 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SWITCH Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 87688/2020, SOLICITADA POR TEXO S.A. —----+--=-s--=-

palabra inicial y dominante de ambas marcas, la adicién de la particula "ON" en el signo registrado no tiene
la fuerza suficiente para diluir la similitud fonética ni visual en la impresion de conjunto, —---===-==sssreseees

De 1gual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N° 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un andlisis mas detenido, En estos
casos, la objecidn al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiguen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacién con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicién o percepcién errénea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad N0 existe. ™ — - mmmr e

Que, tras el cotejo y analisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la vision en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna, mias ain teniendo en cuenta que las marcas
enfrentadas se encuentran insertas en clases relacionadas, —--==«=======smm oo

En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“SWITCH Y ETIQUETA" no podra coexistir con la marca base de rechazo "SWITCH ON Y ETIQUETA”, con la
cual presenta mas semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, maxime considerando la
naturaleza de los productos y servicios comercializados por ambas, —---=--=esssemsmmimn e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1475 de fecha 07 de septiembre de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. «««--«-ssses e e e e e

Art, 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “SWITCH Y ETIQUETA",

At30  NOTIFIQUESE. - cwssstiaro oot premrsneghens
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1791 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y 768 DE
FECHA 20 DE MAYO DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CENE CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA, EDUCACION
DE CALIDAD PARA EL EXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 57354/2021, A NOMBRE
DE ] & A CONSULTORES S.R.L. —+sssserssmnsssnnnssanmsssnmmasanmssammnannanamnnnamnsssannssases

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de | & A
CONSULTORES S.RL. en contra de la Resolucion N* 768 de fecha 20 de mayo de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas, ¥; ------=«-cssremmm e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de | & A
CONSULTORES S.R.L. e interpone Recurso de Reconsideracion en contra de la Resolucion N° 1791 de fecha
04 de octubre de 2022 dictada por 1a Direccion de Marcas.-««--«« s ssses e

Que, por Resolucion N* 768 de fecha 20 de mayo de 2024 la Direccion de Marcas confirmo en todas
sus partes la Resolucidn N° 1791 de fecha 04 de octubre de 2022, —--------+=--smmmemmmmemm oo

Que, en fecha 21 de agosto de 2024 el representante convencional de | & A CONSULTORES SRL., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 768 de fecha 20 de mayo de 2024, —---------

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APelacion INTETPUESTO, - ---==r = ss e e e et et e e e

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 el representante convencional de | & A CONSULTORES S.R.L.
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 03 de Ootubre de 2O -~ vrmemem e e e s s s e e e s s e e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N*® 1791 de fecha 04 de octubre de 2022 considera: *(...) Que la solicitud de registro
de la marca CENE CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA, EDUCACION DE CALIDAD PARA EL EXITO
(slogan) ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la bisqueda
de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacion 2020-2076517 CEE CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA Clase 41 Registro Titular 532007
Oscar Manuel Cubilla [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
P T s 10 i R et A L R SRSt SRR o PR SRR S R IR P R SR

Que, la Resolucion N® 768 de fecha 20 de mayo de 2024 considera: “(... Janalizadas las constancias de
autos se advierte que entre las marcas “CENE CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA, EDUCACION DE
CALIDAD PARA EL EXITO (slogan)” (solicitada) y “CEE CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA" (registrada),
existen posibilidades de confusién entre las mismas. La parte que resalta sobre el resto es precisamente
G EN???G EDUCATWU" ¥ “ESPERANZA", por lo que en base a éstas se juzga la posibilidad de
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1791 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y 768 DE
FECHA 20 DE MAYO DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CENE CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA, EDUCACION
DE CALIDAD PARA EL EXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 57354/2021, A NOMBRE
DE ] & A CONSULTORES S.R.L. ——---rsesnetemesamsmsamsamanmnsaannssanassaassnntanenessansonsessssamacs

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.)Que la firma | & A
CONSULTORES S.R.L. y el Serior OSCAR MANUEL CUBILLA consienten expresamente la coexistencia de la
marca CENE CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA, EDUCACION DE CALIDAD PARA EL EXITO
(SLOGAN) Y ETIQUETA , clase 41 Int. y CEE CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA, clase 41 Int, en
Paraguay, para lo cual suscriben el presente Acuerdo de Coexistencia”. Con lo anterior expuesto ya no
existe obstaculo para la concesion de la marca de mi mandante. Se acompana copia autenticada del
acuerdo mencionado(.. ) — - == s e e s e e

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

Que, tras el anilisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que
el recurrente agrega al presente expediente administrativo el *Acuerdo de coexistencia de Marcas (el
“Acuerdo”)”, en virtud del cual “(.)CLAUSULA UNO: La firma | & A CONSULTORES S.R.L. declara que
reconoce los derechos del Sefior OSCAR MANUEL CUBILLA para la marca CEE CENTRO EDUCATIVO LA
ESPERANZA y Etiqueta, Clase 41 Int, Reg. No. 532007, CLAUSULA DOS: El Serior OSCAR MANUEL
CUBILLA declara que reconoce los derechos y consiente expresamente el registro de la marca CENE
CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA, EDUCACION DE CALIDAD PARA EL EXITO (slogan) y Etiqueta,
en la Clase 41, Int., Solicitud No. 57354/2021, a nombre de la firma | & A CONSULTORES S.R.L. CLAUSULA
TRES: Las Partes reconocen que las marcas citadas en el preimbulo de este Acuerdo pueden coexistir
pacificamente en el mercado identificando los servicios por cada una de las mismas(..,)" «===--==-sssssamcsseseas

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado con la certificacion de firmas y
debidamente autenticado, =-=---«e=sseccmmm et et se st s s ettt e am e

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

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de
la marca “CENE CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA, EDUCACION DE CALIDAD PARA EL EXITO
(slogan) Y ETIQUETA" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98,
habiéndose demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al
que han arribado las firmas titulares; esta Direccién considera que existen suficientes argumentos para
revocar la resolucion recurrida, ---=---=wr=errmm e

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 1791 de fecha 04 de octubre de 2022 y 768 de fecha 20
de mayo de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas, -----<-«-=s==s=smsmsrrmeemmnannns

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "CENE
CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA, EDUCACION DE CALIDAD PARA EL
EXITO (slogan) Y ETIQUETA", clase 41, Expediente. N® 57354/2021, solicitada a

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1013 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LTH", CLASE
09, EXPEDIENTE N*® 72529/2021, A NOMBRE DE CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC.--

Asuncion, 1 1 JUN qU{E

VISTO: el recurso de ap-elacit'm interpuesto por el representante convencional de la firma CPS
Technology Holdings LLC., en contra de la Resolucion N° 1013 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la
Direccién de Marcas, ¥isss-=-ssssssscssmcersemresemnsomsromesnrommmressmrsmee e s m e e s auss s nns sanenntasasansteatesnsananse

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de CPS Technology
Holdings LLC., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1013 de fecha 16 de junio
de 2022, dictada por ]a Direcci6n de Marcas, —ss==ssssesriemrrmsnem e oottt e

Que, en fecha 12 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
Ty L

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante convencional de CPS Technology holdings LLC.,
expresé agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 14 de agosto de 2023, —--=re-sesemmeesmmmenrn e st o e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)Que la solicitud de registro de la marca LTH ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacion 2017-1787961 LTH HI TEC 30 Clase 9 Registro Titular 455740 JSV Holding Sarl [LU]J
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 62 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 resolucién no debe
considerarse vilida, puesto que el antecedente en cuestién fue transferido a favor de mi principal CPS
Technology Holdings LLC., presentaciones presentadas en fecha 05 de enero de 2021, bajo acta No.
2021/00515. Acompario copias de las presentaciones de transferencia donde se constata lo anteriormente
dicho. De esta manera se vislumbra que entre la marca de mi principal y las marcas antecedentes no existe
riesgo alguno de confusién o asociacion y mucho menos dilucién de derechos, ya que como se expuso en
el parrafo anterior las mismas pertenecen a un mismo titular, pudiendo, por ende, coexistir pacificamente
e A e e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
IO PRSI s e ndiaminanhsions ankrrsanensioe mnnamnn i st e e e i e O S e s fen e e

Que, tal como senala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo “LTH HI TEC 30" registrada en la clase 09, como la marca solicitada “LTH" para la misma clase,
pertenecen al mismo titular CPS Technology Holdings LLC. Asimismo, el apelante adjunta copia de las
solicitudes de transferencias presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, pliede se
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1013 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA NLHRCA “LTH", CLASE
09, EXPEDIENTE N*® 72529/2021, A NOMBRE DE CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC.--

“LTH HI TEC 30" registrada bajo el N? 455740, a nombre de “CPS Technology Hﬂ!dmgs LLC”, extremo quE
invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolucion apelada.----«------====sseemereemeaneeennas

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1013 de 16 de junio de 2022 dictada por la Direccién de
T e A

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la marca “LTH",
clase 09, Expediente N° 72529/2021, solicitada a nombre de CPS Technology

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 933 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LTH Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 75692/2021, A NOMBRE DE CPS TECHNOLOGY HOLDINGS
' 7 e —— . NSo— N ——

Asuncion, 1

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma CPS
Technology Holdings LLC., en contra de la Resolucion N° 933 de fecha 14 de junio de 2022, dictada por la
Direccion de Marcas, T RTOR SR

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de CPS Technology
Holdings LLC., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N® 933 de fecha 14 de junio de
2022, dictida por ]a Diretoitn de Mantas, — -« s s e e s iy i =

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelacion INKerpUestD, -s=ss=rresssesseesersnsanssnerasaesnsessasr sassrraserasnsnesrssansnnnsssn s s s s em s m s mes e e a

Que, en fecha 14 de noviembre de 2022, el representante convencional de CPS Technology holdings
LLC., expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 22 de marzo de 2024 —-«=sseesssmmmnnsmmnm s e e s s e s s s e s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que Ja solicitud de registro de la marca LTH ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado Ja biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacion 2017-1787961 LTH HI TEC 30 Clase 9 Registro Titular 455740 ]SV Holding Sarl [LU]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a o solicitado(...)” —-====-====ssssssreess-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Que tal resolucién no debe
considerarse vilida, puesto que el antecedente en cuestion fue transferido a favor de mi principal CPS
Technology Holdings LLC, presentaciones presentadas en fecha 05 de enero de 2021, bajo acta No.
2021/00515. Acompanio copias de las presentaciones de transferencia donde se constata lo anteriormente
dicho. De esta manera se vislumbra que entre Ja marca de mi principal y las marcas antecedentes no existe
riesgo alguno de confusién o asociacién y mucho menos dilucion de derechos, ya que como se expuso en
el parrafo anterior las mismas pertenecen a un mismo titular, pudiendo, por ende, coexistir pacificamente
en el mercado r;r"" .............................................................................................................

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
iI‘ItEl‘pt.lES-tﬂ, ........................................................................................................................

Que, tal como senala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo “LTH HI TEC 30" registrada en la clase 09, como la marca solicitada *LTH Y ETIQUETA
misma clase, pertenecen al mismo titular CPS Technology Holdings LLC. Asimismo, el apels
copia de las solicitudes de transferencias presentadas, las que a la fecha ya fueron asentads,

ERpcctora i
Diritiin Geeeral |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 933 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LTH Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 75692/2021, A NOMBRE DE CPS TECHNOLOGY HOLDINGS
B 7 o e

puede ser corroborado igualmente en el sistema informatico de la Institucién, donde consta la marca
antecedente “LTH HI TEC 30" registrada bajo el N® 455740, a nombre de “CPS Technology Holdings LLC",
extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolucion apelada.----------------

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 933 de 14 de junio de 2022 dictada por la Direccion de
T g S

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “LTH Y
ETIQUETA", clase 09, Expediente N°® 75692/2021, solicitada a nombre de CPS
Technology Holdings LLC. e

anjela Cristaldo
Ging Y Latprin
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 994 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIBROM”",
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19991/2023, SOLICITADA POR AMVAC CHEMICAL CORPORATION, —------------

Asuncidn, 1 | JUN G

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de AMVAC
CHEMICAL CORPORATION en contra de la Resolucion N° 994 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por la

Direccion de MarCas, s s e e e e oo s

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2024 se presenta la representante convencional de AMVAC CHEMICAL
CORPORATION., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 994 de fecha 23 de julio
de 2024 dictada por la Direccion de Marcas, ----—---=----smmrosmrm oo

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso
Ly o R e

Que, en fecha 1l de octubre de 2024 la representante convencional de AMVAC CHEMICAL
CORPORATION expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 21 de octubre de 2024, — - ormrm e m e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que la solicitud de registro de la marca DIBROM
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacion 2022-2257134 MEDIBRON Clase 5 Registro Titular 551897 Emepar S.r.l. (emprendimientos
Mercantiles Paraguayos S.rl) [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
L L e O

Que, entre otros argumentos, se agravia la representante convencional de AMVAC CHEMICAL
CORPORATION. y manifiesta: “(..)las marcas no son idénticas, unicamente comparten la silaba “DI",
marcando toda la diferencia entre ellas la primera silaba “ME", como puede observarse, se constata la
diferencia entre las denominaciones y de forma sucesiva la diferencia en la pronunciacién y escritura.
Asimismo, al pronunciar en voz alta las marcas MEDIBRON - DIBROM surge por la silabacidn, fuertemente
la distincién en el plano fonético .../... Debemos destacar gue, los productos de mi mandante corresponden
a “Pesticidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas para uso en agricultura, horticultura y en el control de
plagas industriales y domésticas; mercado totalmente distinto al de los productos ofrecidos por la marca
base de rechazo; por lo que mal podria ni el consumidor mds inadvertido confundir una marca con otra .../...
La marca solicitada "DIBROM", retine los dos requisitos primordiales para constituir marca: la novedad:
pues la misma es novedosa intrinsecamente y la especialidad ya que es tinica con relacion a la marca
TOGISITAAA(... )" === e r e e e e R A e AR AR ea S L e b s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 994 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIBROM?”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 19991/2023, SOLICITADA POR AMVAC CHEMICAL CORPORATION. —=-=-==-====-

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacidn marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de considerar la
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vélidos
como el derecho a CONSHELIF UNA MATCA, ==-===ssmmememe s s s s o st et mme s m e s h e na s am s mmna s mn

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideoligico o conceptual. --«--e--sememmermmim e e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “MEDIBRON"
registrada en la clase 05 y la solicitud de registro de la marca “DIBROM" en la clase 05, se evidencia que la
marca base del rechazo se encuentra reproducida casi en su totalidad en la marca solicitada. El hecho de
que ambas marcas se encuentren clasificadas dentro de la misma clase, constituye un agravante
significativo en el analisis de riesgo de confusién o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes en
la misma clase intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociacion
indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y proteccion al consumidor. Tenemos que
la denominacion solicitada “DIBROM” es muy semejante a la marca registrada “MEDIBRON", como se
puede apreciar a continuacion:

DIBROM (solicitada en la clase 05)
MEDIBRON (marca base de rechazo registrada en la clase 05)

Que, al realizar el cotejo de la marca solicitada "DIBROM" frente a la marca base de rechazo
"MEDIBRON" se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortogrifico, la secuencia de letras
"D-1-B-R-0" de la marca solicitada estd integramente contenida y en el mismo orden dentro de la marca
registrada (ME-DIBRON). De igual manera, se diferencian en una sola letra final: "M" frente a "N", éstas
letras, la "M" y "N" son consonantes nasales con una sonoridad y cadencia practicamente idéntica al
pronunciarse al final de una silaba, lo que hace que la terminacion "BROM" y “BRON" sean auditivamente
indistinguibles para el consumidor promedio. —------or e

Que, tal como se ha mencionado las marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase, la marca
base del rechazo "MEDIBRON" se encuentra registrada en la clase 05 del nomenclador oficial, para: “Todos
los productos”; la marca solicitada “DIBROM" pretende el registro en la clase 05, para: “Pesticidas,
insecticidas, fungicidas y herbicidas para uso en agricultura, horticultura y en el control de plagas
industriales y domésticas”. Aunque la solicitud de "DIBROM" se limita a productos especificos (pesticidas,
insecticidas, fungicidas y herbicidas), la marca registrada "MEDIBRON" ampara todos los productos de la
clase 5. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que cuando una categoria
amplia de productos de la marca anterior (en este caso, todos los de la clase) incluye totalmente a los
productos especificos de la marca posterior, se produce un caso de identidad total. Al ser considerados
Ly e e L L s R e ——

Ambas marcas apuntan a distinguir productos dentro de la misma clase 05, la.cual abarca
principalmente productos farmacéuticos, preparaciones de uso médico y veterinario, y suplem},’ﬂ_f
alimenticios para personas o animales. Al solicitarse para la misma clase, el nivel de exigentcia e

Abg, Cmdia
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 994 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIBROM",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 19991/2023, SOLICITADA POR AMVAC CHEMICAL CORPORATION, —----==-=--==

de los signos es mucho mayor. Razdn por la cual, ante las similitudes en los campos visual y fonético, y a
que ambos signos pretenden identificar productos de la misma clase del nomenclador, esta Direccién
General considera que no podrin coexistir pacificamente en el mercado. —--«---oemoemmom i

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

Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna, mas ain teniendo en cuenta que las marcas
enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase, — === -mrmmmmrmmm s

En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
"DIBROM" no podrd coexistir con la marca base de rechazo “MEDIBRON", con la cual presenta mis
semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, maxime considerando la naturaleza de los
productos por ambas comercializadas. — ===

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 994 de fecha 23 de julio de 2024 dictada por la
Direccion de Maras, -=-=-see s e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “DIBROM”, clase 05,
Expediente. N® 19991/2023, solicitada a nombre de AMVAC CHEMICAL
CORPORATION. et

Art. 32 NOTIFIQUESE. -=-===sssssssessmssssnsmasessanannans L S
¥ SN | )
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 288 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIONAT",
CLASE 01, EXPEDIENTE N*® 58837/2023, SOLICITADA POR BIONAT SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA. —------

Asuncion, ] 1 JUN 5pa
o LY

(0

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BIONAT
SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA contra la Resolucion N° 288 de fecha 24 de febrero de 2025, dictada por la

Direccion de Marcas, y, — ==« s s e e e s e

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de BIONAT SOLUCOES
BIOLOGICAS LTDA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 288 de fecha 24 de
febrero de 2025, dictada por]a Direccibon de Mancas, ——--—-«mm-csmmms e ce e e

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
iﬂtE]—PuE‘Stﬂ. ........................................................................................ R e e S R

Que, en fecha 03 de abril de 2025, el representante convencional de BIONAT SOLUCOES
BIOLOGICAS LTDA expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 08 de abril de 2025, —---=mrmrmrmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: "(...)Que /a solicitud de registro de la marca BIONAT ha sido
presentada para amparar los productos de la clase I. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacién 2015-1516400 BIO NAT Clase | Registro Titular 414449 Fabian N. Serjan Castiglioni [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores., por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" —--=----—---==-=--=-=--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... )la marca BIONAT es una marca y
nombre comercial de mi mandante BIONAT, especializada en la produccién y comercializacion de
productos naturales y ecoldgicos, utilizando ingredientes organicos y naturales. Dependiendo del irea de
negocio suplementos alimenticios, cosméticos naturales, productos de cuidado personal, o incluso
soluciones para la agricultura y la salud ambiental en distintos mercados, incluyendo Paraguay, mediante
abundante y constante presencia en prensa ../.. es muy probable que al momento del analisis de esta
peticion, la marca BIO NAT citada como antecedente se encuentre vencida y no renovada, atendiendo a
que su registro expira en mayo de 2025(... )" ——==seeses e e e e e s e

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente, En este sentido, segun la hase de dal:i::-s de la DINAPI, el Registro N“ 414449 de la marca "BIO NAT'“ a

['a!'-::...' ‘1:-;. £l de Bropindad Injeieme
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 288 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIONAT",
CLASE 01, EXPEDIENTE N° 58837/2023, SOLICITADA POR BIONAT SOLUGOES BIOLOGICAS LTDA. —------

claramente el Art. 19 de la Ley N® 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *(...) Podra solicitarse la
renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)", —-==-===ss=semeeaseens

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "BIONAT", en la clase 01, solicitada por BIONAT SOLUGOES BIOLOGICAS LTDA. --------

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 288 de fecha 24 de febrero de 2025 dictada por la Direccion de

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "BIONAT®, clase
01, Acta N° 58%37/2023, solicitada a nombre de BIONAT » LTDA. —--s---

T I o 1 (5. - e L Aout A, S —
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 289 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIONAT",

CLASE 05, EXPEDIENTE N° 58841/2023, SOLICITADA POR BIONAT SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA. —------
Asuncion, '| ]

| [
i f

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BIONAT
SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA contra la Resolucion N° 289 de fecha 24 de febrero de 2025, dictada pur la
Direccion de Marcas, ¥, —«sessmm s oo

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de BIONAT SOLUCOES
BIOLOGICAS LTDA, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 289 de fecha 24 de
febrero de 2025, dictada por la Direccidn de Marcas. —«---==sesseesmmemmmmer s e e e s

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
iﬂtE‘l’PUEStﬂ. ........................................................................................ e e S

Que, en fecha 03 de abril de 2025, el representante convencional de BIONAT SOLUCOES
BIOLOGICAS LTDA expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 08 de abril de 2025, —«emnemmmmmmmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(...)Que la solicitud de registro de la marca BIONAT ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacién 2015-1516400 BIO NAT Clase 1 Registro Titular 414449 Fabian N. Serjan Castiglioni [PY]
Comentario; Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores., por lo gue de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitade(...)" —------------—=-=------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )la marca BIONAT es una marca y
nombre comercial de mi mandante BIONAT, especializada en la produccion y comercializacion de
productos naturales y ecolégicos, utilizando ingredientes organicos y naturales. Dependiendo del irea de
negocio suplementos alimenticios, casméticos naturales, productos de cuidado personal, o incluso
soluciones para la agricultura y la salud ambiental en distintos mercados, incluyendo Paraguay, mediante
abundante y constante presencia en prensa ... es muy probable que al momento del anilisis de esta
peticion, la marca BIO NAT citada como antecedente se encuentre vencida y no renovada, atendiendo a
que SU registro expira en mayo de 2025 .. ) e emes s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
lntfrpuf_-stﬂ._ B et T

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente, En este sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro N® 414449 de la marca "BIO NA‘I" a
nombre de Fabian N. Serjan Castiglion, vencié el 26 de mayo de 2025, venciendo a su vez el pl :
y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlertly-cdmploExpresa

b T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 289 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIONAT",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 58841/2023, SOLICITADA POR BIONAT SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA. —------

claramente el Art. 19 de la Ley N® 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: '(...) Podra solicitarse la
renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)", —=========s=rmsesneas

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del

registro de la marca "BIONAT", en la clase 05, solicitada por BIONAT SOLUGOES BIOLOGICAS LTDA. ---------

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 289 de fecha 24 de febrero de 2025 dictada por la Direccion de
PO EG, s m s o s B T B

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de los traimites de la solicitud de registro de la marca "BIONAT", clase
05, Acta N° 58841/2023, solicitada a nombre de BIONAT SOL

A3 NOTIPIQUESE, —cmssimieniosommsa o rns g e i b e A i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1399 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UTILUX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 98247/2023 A NOMBRE DE
IMPORTADORA GARIBALDI S.A. e wem——

N 208
Asuncion, 1 J‘m sy

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma

VILUX S.A., en contra de la Resolucion N° 1399 de fecha 10 de diciembre de 2024, dictada por la Direccién

de Asuntos Marcarios LItIZIOSDS, ¥; -===-==rrmrsmrme e e e
RESULTA:

Que, en fecha 10 de febrero de 2025 se presenta la representante convencional de la firma VILUX S.A.,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1399 de fecha 10 de diciembre de 2024,
dictada por la Direccitn de Asuntos Marcarios LItIZI0S0S, —--s==«sssrmmsmsrsamm e

Que, en fecha 07 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
intemuestu_ — B B O L 0 B B R A

Que, en fecha 28 de noviembre de 2025, el representante convencional de la firma VILUX S.A.,
expreso agravios; en fecha 02 de diciembre de 2025 esta Direccion General tiene por presentada la
expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —--------scoeeemmmooeeee s

Que, en fecha 27 de febrero de 2026, la representante convencional de IMPORTADORA GARIBALDI
S.A. contesto el traslado de los agravios. En fecha 09 de marzo de 2026, esta Direcci6n dict6 la providencia
de Autos para Resolver, «=see e e e e s s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (...)Que, haciendo un analisis minucioso en conjunto
de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada UTILUX ¥ ETIQUETA y la marca
oponente VILUX, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los
planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes maneras,
lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. Que, al observar la naturaleza de los servicios
protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca VILUX registrada en
la clase 35 protege servicios: "tales como venta, comercializacion, importacion y exportacion de vidrios,
vidrios templados, vidrios laminados, vidrio de construccién, vidrio aislante para la construccién, vidrio
jpara ventanas para la construccion”. Por otro lado, la marca solicitada UTILUX Y ETIQUETA, en la clase 35,
protege servicios tales como: ‘Marketing, venta y comercializacion de artfculos de cocina,
electrodomésticos, cuchillo para asado, tenedor de asado, kit de asado, articulos para decoracién de
interiores, herramientas, articulos de cotillén, articulos de jardineria, utensilios de cocina, articulos de
libreria, articulos de limpieza, camping, calzados, billeteras, carteras, muebles, teléfonos, celulares, articulos
de jugueteria, articulos isotérmicos, botellas, termos y recipientes de plistico”. La diferencia de los sectores
y la naturaleza de los servicios y productos es significativa, lo que Remite concluir que ambas marcas
pueden coexistir pacificamente sin generar confusion entre los consumidores (...)" —-------=======s==sr=ssrs=

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)La marca UTILUX, cuyo registro
se solicita en estos autos, y la marca VILUX, perteneciente a mi representada, son extremadamente
similares y directamente evocativas entre si, tal como lo demuestra el siguiente cotéjo...f.. Conforme puede
ser apreciado, la marca VILUX invocada como base de esta oposicion se encuerntra compuestap
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1399 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UTILUX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 98247/2023 A NOMBRE DE
IMPORTADORA GARIBALDI S.A, <«-e-csosresonsioonrnsansnsansntansarassarisantasasssnnssmsnsansssasssass sinmnssnnmssnsanss

mismo orden, posicion y secuencia de los elementos nominativos. Por lo tanto, se puede colegir que la
denominacion solicitada, UTILUX, constituye una transcripcion de la marca VILUX, registrada a nombre de
mi mandante.De esta forma, la infima e irrelevante modificacion introducida por la solicitante, consistente
en la simple e irrelevante adicion de las letras "U"y "T", respecto de la denominacién "VILUX" registrada por
mi representada, no resulta suficiente para conferir distintividad a la marca solicitada UTILUX. Al respecto,
cabe destacar que las primeras letras *V" y "U" contenidas tanto en la denominacién de la marca de mi
representada como la de la parte adversa, presentan una similitud visual extrema. Desde el primer golpe de
vista, ambas resultan pricticamente idénticas; empero, al encontrarse acompanadas por las mismas letras
restantes, se incrementa significativamente el riesgo de confusion en el publico consumidor. Resulta
imposible que la adversa a la hora de solicitar el registro de la marca UTILUX, no haya previsto que la marca
VILUX se encontraba registrada a nombre de mi representada. Considerando, que tanto mi representada
VILUX S.A. como su marca VILUX gozan de amplio reconocimiento a nivel nacional. Mi representada
constituye una empresa de reconocida trayectoria en nuestro pais, lider en el sector de procesamiento de
vidrios, con mds de 50 arios de actividad ininterrumpida, desde su fundacién, consolidindose como
referente indiscutible en dicho sector(...)” — -« rmmmmm e e e e

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: "(...)Que, manifestamos en segundo
lugar que la deduccion de la oposicion de la adversa es totalmente infundada, asi como la apelacion
interpuesta. Es evidente que realizan la apelacion como un simple tramite sin analisis, pues en su escrito
inicial de oposicion asi como en Ja apelacion misma en ninguna parte hace mencién a los productos o
servicios que supuestamente serian pasibles de confusién en el mercado, solo se limitan a repetir y
transcribir articulados que precisamente utilizados a contrario censu son avales para que el registro de
marca de mi mandante sea otorgado ../.. asi mismo en su escrito de apelacién repiten y repiten que
supuestamente mi mandante desea aprovecharse de la notoriedad de su marca por haber incorporado la
silaba lux ../.. me remito a las pruebas que obran en los registros de fa DINAPI, ficilmente de ser cotejado
en las paginas oficiales, donde podemos observar las fechas de las marcas concedidas que utilizaron la
silaba lux ../.. Las marcas sefialadas ut supra son suficientes para la demostracién porque si nos ponemos a
citar todas, el escrito se extenderia innecesariamente .../.. No podemos dejar de destacar que la apelante se
opuso a otro registro de la misma marca de mi mandante la MARCA UTILUX CLASE 8, que ya fue concedida
segtin obra en los registros de la DINAPL y hago mencién a ello seniora directora porque en dicho
expediente ni siquiera fundamentaron su apelacion, la cual se declard desierta .../.. los servicios de la clase
35 deben ser especificados seguin la propia Ley de marcas y para un rechazo la especificacion es la que debe
ser similar, cosa que en este caso no ocurre pues nada tiene que ver la comercializacion de vidrios de
VILUX con los productos de cocina de UTILUX(.. )" — st

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas “UTILUX Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la marca
oponente "VILUX" (registrada en la clase 35), ——-----—--srmeemmecccr e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1399 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UTILUX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 98247/2023 A NOMBRE DE
IMPORTADORA GARIBALDI S.A, -----s-snnrsszsmcnremmenes

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca *UTILUX Y ETIQUETA”" en la clase 35, con
la marca oponente “VILUX", con registro en la clase 35, —-=srerrmrmmmmmmmmm e

UTILUX Y ETIQUETA (marca solicitada)

VILUX (marca oponente)

Que, al realizar el andlisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el niimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. En ese sentido, en cuanto a la estructura y longitud de las denominaciones, la marca
solicitada "UTILUX" esta compuesta por un vocablo de tres silabas y seis letras en total. La marca oponente
"VILUX " posee un vocablo de dos silabas y cinco letras en total. —-------eermmmmmmemm e

Aunque ambos signos presentan similitud en sus terminaciones "LUX" esto no constituye
fundamento suficiente para declararlas confundibles, pues la impresion de conjunto es la que debe
prevalecer y no los elementos aislados. — - e e

Que, como se menciona se observa que comparten la terminaciéon "LUX". Sin embargo, debemos
tener presente lo sefialado en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay respecto al sufijo
"LUX", el cual es un término usual para aludir a la idea de "lujo® o de "luz", por lo que posee una distintividad
débil. Por esta razén, ningan titular puede monopolizarlo, y este elemento debe ser descartado a efectos de
la comparacion principal, recayendo todo el peso del andlisis en las particulas iniciales restantes: "VI" frente
B T o b R R B A A

Que, las letras y palabras al principio de un signo tienden a notarse mucho mas y tienen un mayor
peso en la percepcion del consumidor, al comparar las raices "VI" - "UTI", encontramos diferencias
sustanciales. En los aspectos visual y fonético, las estructuras son distintas: dos letras frente a tres; y sus
sonidos y cadencias difieren por completo, rompiendo cualquier riesgo de similitud auditiva. Basta
pronunciarlas para apreciar que no tienen el mismo sonido: “VI" - “UTI". En el plano conceptual, la raiz
"UTI" de la marca solicitada "UTILUX" evoca a la palabra "atil" o "utilidad"; mientras que la raiz "V1" de la
marca oponente "VILUX" evoca conceptualmente a la palabra "vidrio®, la que guarda directa relacién con
los materiales que COmMErCializa, —«--sssesmmm s e st s e e

Ambas marcas coinciden en que se encuentran insertas en la clase 35 del nomenclador, no obstante
el riesgo de confusion debe evaluarse siempre desde la perspectiva del consumidor al que van dirigidos los
productos o servicios. En ese sentido, aunque ambas marcas amparan servicios de comercializacion y
ventas dentro de la clase 35, debemos evaluar la especificacion realizada por las partes a fin de dilucidar si
los servicios pueden o no considerarse similares entre si. Para determinar la similitud real en los servicios
de comercializacion, la autoridad debe evaluar la naturaleza de los productos que se venden, los canales de
distribucién y el piiblico pertinente, ——-ssreseremsrmmssmomannsmsnn s ssnen s s s a s s s e e a s e s s s

Que, la marca solicitada pretende su registro en la clase 35 para los servicios: “Marketing, venta y
comercializacion de articulos de cocina, electrodomésticos, cuchillo para asado, tenedor de asado, ki

utensilios de cocina, articulos de libreria, articulos de limpieza, camping, calzados, -billete arrer s,

muebles, teléfonos, celulares, articulos de jugueteria, articulos isotérmicos, botellas; termos v rigIpe isn b
' orald
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1399 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UTILUX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 98247/2023 A NOMBRE DE
IMPORTADORA GARIBAL DY B & — e i i s

de plistico”; mientras que la marca oponente posee su registro en la clase 35 para los servicios de: “Servicios
comprendidos en la clase 35, tales como venta, comercializacién, importacion y exportacion de vidrios,
vidrios templados, vidrios laminados, vidrie de construccién, vidrio aislante para la construccion, vidrio
para ventanas para Ja CoMSIUCCION. ¥ — === s e s s

De la cobertura sefialada podemos ver que la marca oponente “VILUX" se enfoca en la venta de
insumos para la construccién (vidrios templados, laminados, aislantes), estos productos se comercializan
en canales especializados (ferreterias, vidrierias) y estin dirigidos a un puablico profesional o especializado
(arquitectos, constructoras, ingenieros). Mientras que la marca solicitada “UTILUX" pretende identificar la
venta de articulos de consumo general y cotidiano (electrodomésticos, juguetes, calzados, articulos de
limpieza, camping, etc.), estos productos se ofrecen en tiendas o supermercados dirigidos al piblico en
general. Por tanto, esta Direccion General considera que al estar dirigidos a consumidores de categorias
diferentes y comercializarse en entornos distintos, los servicios no son competitivos ni complementarios,
descartando el choque comercial directo, —------ssemmmmr e

Que, adicionalmente, la marca solicitada contiene la denominacion solicitada en letras caracteristicas
imprentas en color rosado, al margen izquierdo se observa la figura de hélices multicolores, la que en
conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca, tal como se
puede apreciar a COMtNMUACION: —==-=s=snassss e e e e et e s s e e

marca solicitada

‘g\Utllux

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, la terminacion, no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demis elementos
analizados en conjunto en la presente resolucion. «=-====-=s==sees e e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en la clase 35 que utilizan el sufijo "LUX" como parte de su denominacion. Segun la bisqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas:HELLUX
Y ETIQUETA, Registro No. 466520; RELUX Y ETIQUETA, Registro No. 565606, AULUX Y ETIQUETA,
Registro No. 616065; VIRCUX'Y ETIQUETA, Registro No. 622128; AVALUX'Y ETIQUETA, Registro No, 596412;

' Sanchez Herrero, Andrés. "Confusion de Marcas™ Editorial La Ley, Asuncidn. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 1399 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UTILUX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 98247/2023 A NOMBRE DE
IMPORTADORA GARIBALDI S.A, ----------enaresssameramamamssmamenreees

coexistir con otras marcas con las cuiles posee las mismas semejanzas y no puede hacerlo con la presente
solicitud de registro de Marca? —---------==-=smmm e

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

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

Por tanto, dado que la coincidencia recae tinicamente en parte de la denominacion y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente
no incurrira en riesgo de confusion ni asumira que ambas marcas tienen un origen empresarial comin, por
lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la marca “UTILUX Y ETIQUETA"
solicitada en la clase 35 y la marca oponente “VILUX" con registro en la clase 35, —---------eeemmomeoomceeeees

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1399 de fecha 10 de diciembre de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosns, «=«««s«ssseemmm i nanaanias

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“UTILUX Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N°® 98247/2023, solicitada a nombre de
IMPORTADORA GARIBALDI 8.A, —-----------snomeenes S R

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -«-s-s-msrsrmscuessommsmman

! *DERECHO DE MARCAS® — Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 934 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 18058/2024,
SOLICITADO POR CAMPO VERDE GROUP S.A. —=---=r-----ssemeen

Asuncion, 1 T JUN 702

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de CAMPO VERDE
GROUP S.A. en contra de la Resolucién N° 934 de fecha 02 de septiembre de 2025, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios LIIgIosos, ; ««eees s e

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 se presenta la representante convencional de CAMPO
VERDE GROUP S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N°® 934 de fecha 02 de
septiembre de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ===« =-==s=sxmsasssaccmannscaaaas

Que, en fecha 09 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025, la representante convencional de CAMPO VERDE GROUP
S.A. expreso agravios. En fecha 26 de noviembre de 2025, esta Direccién General tiene por presentada la
expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. —-----------smeeemrancceee e

Que, en fecha 10 de febrero de 2026, se presenta la representante convencional de PEDRO PATRICIO
SAGUIER ABENTE, y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2026, —----------=--=+csaeeecnenaaes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: (. )el solicitante DON EUSEBIO Y ETIQUETA
pretende el registro para productos comprendidos en la clase 35, especificamente: “servicios de
importacion, exportacion, comercializacion, abastecimiento a terceros, compra y venta de arroz, harina,
azticar, sal, yerba mate, galleta molida, salsas, especias, condimentos e hielo,productos agricolas, poroto,
maiz, pororo, soja, publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion comercial®. Por su parte, el
oponente DON EUSEBIO protege servicios de la clase 43, consistentes en: “provision de alimentos y
bebidas en general, come bares, restaurantes, entre otros” ../.. se constata una identidad en elemento
denominative principal “DON EUSEBIO", y una relacion de proximidad competitiva entre las clases
involucradas, toda vez que los productos agricolas constituyen insumos para la elaboracién y provision de
alimentos, lo que aumenta la posibilidad de vinculacién por parte del consumidor medio. Que, atendiendo
a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo se manifiesta en el plano visual, fonético y conceptual,
sino que también es susceptible de generar una asociacién indebida en la mente del consumidor respecto
del origen empresarial de los productos y SErVICIOS(..)", «==ssses e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
“(..)Niego categdricamente las afirmaciones de la sefiora Directora;, esto debido a que la marca de mi
mandante difiere totalmente de la marca concedida en los planos: EUFONICO, FONETICO Y DE
CONJUNTO. Si bien comparte la palabra similitud en la DENOMINACION, la diferencia importante y que se
destaca a simple vista es que la marca solicitada a favor de mi mandante, va TUTAL:I-@ NTE
los SERVICIOS DE IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION,
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PGRLAcmssmnmuummmmﬁuwmnﬁmmmnﬂsmnﬂzm,nmmm
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y EnQUEm- CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 18058/2024,
SOLICITADO POR CAMPO VERDE GROUP S.A.

TERCEROS, COMPRA Y VENTA DE ARROZ, HARINA, AZUCAR, SAL, YERBA MATE, GALLETA MOLIDA,
SALSAS, ESPECIAS, CONDIMENTOS E HIELO,PRODUCTOS AGRICOLAS, POROTO, MAIZ, PORORO, S0JA,
PUBLICIDAD, GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACION COMERCIAL"; no asf para los
servicios que presta la marca concedida dirigida a el drea de restaurantes y alojamiento, por lo que las
mismas podrin tener una coexistencia pacifica ../.. Reiteramos a la Sra. Directora, que la marca solicitada
“DON EUSEBIO Y ETIQUETA" se halla formada de una denominacion conjunta, con un fogotipo cuyos
detalles la hacen novedosa, y, la cual difiere totalmente a la marca concedida “DON EUSEBIO" dirigida a
servicios totalmente ajenos a Jos productos que mi mandante desea protegery...)". --------=+-=ssssmssaraamniooaas

Que, contesta la expresion de agravios el oponente “(..) podemos apreciar que existen motivos
sobrados para denegar el registro de la marca solicitada. El niicleo de la oposicion se basa en una identidad
denominativa absoluta. Al realizar una comparacién detenida, vemos que la marca solicitada DON
EUSEBIO, reproduce integramente la marca registrada de mi parte ../.. En ese sentido, la adicién de un
disefio grifico no tiene la entidad suficiente para enervar el riesgo de confusién cuando la denominacion
es idéntica letra por letra ../.. en cuanto a la vinculacién de clases, es imperativo analizar técnicamente la
limitacién de productos planteada por la recurrente en su escrito de agravios. La adversa manifiesta que su
solicitud en la clase 35 se circunscribe a “comercializacion de arroz, harina, salsas, especies, condimentos...”.
Lejos de distanciar las marcas, esta especificacion confirma una colision directa y una estrecha
complementariedad con los servicios de la clase 43 protegidos por mi mandantey...) ---=--==-=======sssesseanece

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1nterpue$tﬂ .......................................................................................................................

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas, —------

Que, analizando el campo ortografico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo
cuyo registro se solicita posee plena identidad denominativa respecto a la marca registrada, compartiendo
integramente todos los vocablos que la componen: DON EUSEBIO. De dichas identidades ortogrificas se
genera una equivalencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que
la impresion auditiva que generan es la misma, como puede notarse en el siguiente cotejo: —-----------==-----

“DON EUSEBIO Y ETIQUETA" (marca solicitada en la clase 35)

“DON EUSEBIO Y ETIQUETA" (marca oponente registrada en la clase 43, 41, 18, 25)

Que, ambas marcas son signos mixtos, es decir, poseen etiquetas que acompafian a sus respectivas
denominaciones, sin embargo, tales etiquetas (elementos figurativos) resultan insuficientes para evitar la
confusion visual, especialmente al considerar el conjunto general con el que los consumidorés suelen
identificar a las marcas y a la identidad denominativa mencionada precedentemu]te tal Wpuedﬁ
notar del cotejo de las etiqUetas: —-=--=reremmrr e e e memmenef
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 934 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 18058/2024,
SOLICITADO POR CAMPO VERDE GROUP S.A.

marca solicitada marca oponente

p——
Dol

e

Que, en el analisis del plano conceptual vemos que la marca solicitada "DON EUSEBIO Y ETIQUETA"
como la marca oponente "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" transmiten exacta e inequivocamente el mismo
concepto e idea: “DON" vocablo que se emplea en el tratamiento de cortesia que se antepone al nombre de
pila de una persona, en el presente caso el nombre de pila o sustantivo propio: “EUSEBIO". —+-=-s=ssr-ssena

Que, esta dependencia administrativa considera que las marcas en pugna *“DON EUSEBIO Y
ETIQUETA® y “"DON EUSEBIO Y ETIQUETA®, por las identidades visuales y auditivas, resultan
indudablemente confundibles. — -« e mm e e

Que, cuando existe identidad plena entre los signos, el nivel de atencion se centra en la relacion de
los servicios, ya que el riesgo de que el publico los vincule directamente es muchisimo mayor. Al respecto,
la marca solicitada “DON EUSEBIO Y ETIQUETA" pretende el registro de su marca en la clase 35 para los
“servicios de importacion, exportacion, comercializacion, abastecimiento a terceros, compra y venta de
arroz, harina, azicar, sal, yerba mate, galleta molida, salsas, especias, condimentos e hielo, productos
agricolas, poroto, malz, pororo, soja, publicidad, gestion de negocios comerciales, administracién
comercial”; mientras que la marca oponente DON EUSEBIO Y ETIQUETA se encuentra registrada en la
clase 43 para: “Servicios de provision de alimentos y bebidas en general, como bares, restaurantes etc.”, La
firma oponente posee ademis el registro de su marca “DON EUSEBIO Y ETIQUETA” en las clases 41, 18, 25 .

Que, aunque las marcas enfrentadas pertenecen a clases distintas, existe una estrecha relacion y
complementariedad comercial entre los servicios por ellas comercializados. La clase 43 en la cual se
encuentra registrada la marca oponente “DON EUSEBIO Y ETIQUETA" ampara los servicios de restauracion
y alimentacion, fundamentalmente la preparacion y provision de alimentos y bebidas para el consumo en
establecimientos como restaurantes y bares; mientras que la marca solicitada “DON EUSEBIO Y ETIQUETA"
pretende el registro en la clase 35, la cual incluye los "servicios de abastecimiento para terceros [compra de
productos y servicios para otras empresas]” y agencias de importacion-exportacién . Las Directrices para el
Examen de Marcas en el Paraguay aprobadas por Resolucion DINAPI N® 259/2025 sefialan acerca de la
Complementariedad entre los productos y servicios: *(..)Un factor para decidir si unos productos o
servicios pueden considerarse similares es el caso en que se utilizan conjuntamente o en correlacién de
manera que les permita realizar su propésito, funcionar correctamente o complementarse. Los productos o
servicios pueden considerarse similares por complementariedad si existe una estrecha relacién entre ellos,
en particular cuando uno fuese indispensable o produccion o el suministro de esos productos o servicios
FeCa€ €N |3 Misma emPresal. . ) — == ==mr o

Que, los restaurantes son, por naturaleza, el consumidor directo y el destinatario pnm:lgal de los
servicios de abastecimiento y comercializacién de productos agricolas e insumos basicos (arroz, hhnna
aziicar, carne, hielo, etc.). Esta interaccién constante entre el proveedor de4os al iﬁmegglpacrpdns y el

prestador del servicio de restauracion crea un fuerte nexo comercial. —------s:+---memmmme R fe
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 934 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 18058/2024,
SOLICITADO POR CAMPO VERDE GROUP S.A. ——

Que, también sefiala el material *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay” “La mayoria de
los casos de conflicto entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de
algiin grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un analisis mas
detenido. En estos casos, la objecién al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de
confusién. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y
circunstancias del caso indiguen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacién con
los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector
pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicion o
percepcién errénea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en
conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por
las marcas, cuando dicho vinculo en realidad no existe,™ —---------sssmmmre e

Que, las marcas analizadas no solo poseen identidad grafica, fonética y conceptual, sino que, como se
ha remarcado, amparan servicios relacionados, circunstancia que aumenta la posibilidad de confusion de
las marcas por el pliblico pertinente, —«-+-s==s=recsemresamsuraarnaannaennas e s ns e snn e prn e s e s e e e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca estd en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicién del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la
T Rt s

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

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

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a teorfa de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de gste. .
permite que coexistan con ésta otras marcas jguales, el publico consumidor ya no sabri el ofigen de

ProdUCts (... ).~ s g o L i S
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* “DERECHO DE MARCAS® = jorge Otamendi. % Ed.. CABA. Abeleda Perror, 2017

' Compendio de Doctrina de Propledad Industrial. Supenntendencia de Industna y Comercio, Colombia. 2005,
* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Mexis. Argentina, 2002, va. Ed. Pag. 458.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 934 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 18058/2024,
SOLICITADO POR CAMPO VERDE GROUP 5.A.

En conclusién, al realizar la apreciacion global de los signos enfrentados se aprecia que la identidad
absoluta de las denominaciones sumada a la conexién comercial entre los servicios, acarrea la posibilidad
de confusién o asociacion de marcas. Por consiguiente, a fin de proteger los derechos adquiridos por el
titular anterior, al publico consumidor y en pos de la lealtad comercial que debe prevalecer en el mercado,
la presente solicitud de registro no puede prosperar en registro, —----sesess s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
confirmar la resolucion recurTida. === s s e e s e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N°® 934 de fecha 02 de septlembre de 2025 dictada pnr la
Direccién de Asuntos Marcarios LitigQiosos, --------=-=-<---cereesmeemreeee e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "DON EUSEBIO Y
ETIQUETA", clase 35, Acta N° 18058/2024, solicitada a nombre de la firma CAMPO

VERDE GROUP S.A. —*—~~\\
Art.38  NOTIFIQUESE por Cédula. -mrremeeresoemrsmeree g o e N
-.-A._‘_‘H\-. —
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 933 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N' 130631’2024
SOLICITADO POR CAMPO VERDE GROUP S.A. weness

: \ -
Asuncion, 11 JUN £LLD

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de CAMPO VERDE
GROUP S.A. en contra de la Resolucion N° 933 de fecha 02 de septiembre de 2025, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LItIZIOS0S, J; «==sse e e s bt s s s s

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 se presenta la representante convencional de CAMPO
VERDE GROUP S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N® 933 de fecha 02 de
septiembre de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItigioss.--=-----===---===ssmssemmmmemanneee

Que, en fecha 09 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025, la representante convencional de CAMPO VERDE GROUP
S.A. expresd agravios. En fecha 26 de noviembre de 2025, esta Direccion General tiene por presentada la
expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley, —-------------seoceveeeeee

Que, en fecha 10 de febrero de 2026, se presenta la representante convencional de PEDRO PATRICIO
SAGUIER ABENTE, y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccitn tiene por contestada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2026, —------=--===-seeenmesaeaeeas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)el solicitante DON EUSEBIO Y ETIQUETA
pretende el registro para productos comprendidos en la clase 30, especificamente: *Exclusivamente arroz,
harina, azicar, sal, yerba mate, galleta molida, salsas, especias, condimentos e hielo”. Por su parte, el
oponente DON EUSEBIO protege servicios de la clase 43, consistentes en: “provision de alimentos y
bebidas en general, como bares, restaurantes, entre otros” ../.. se constata una identidad en elemento
denominativo principal "DON EUSEBIO", y una relacion de proximidad competitiva entre las clases
invelucradas, toda vez que los productos agricolas constituyen insumos para la elaboracion y provision de
alimentos, lo que aumenta la posibilidad de de vinculacion por parte del consumidor medio. Que,
atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo se manifiesta en el plano visual, fonético y
conceptual, sino que también es susceptible de generar una asociacion indebida en la mente del
consumidor respecto del origen empresarial de los productos y servicios(...)". -=--=-===+=s=ssmresmmmemnmmenannnes

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
“(..)Niego categéricamente las afirmaciones de la sefiora Directora;, esto debido a que la marca de mi
mandante difiere totalmente de la marca concedida en los planos: EUFONICO, FONETICO Y DE
CONJUNTQO. 5i bien comparte la palabra similitud en fa DENOMINACION, la diferencia importante y que se
destaca a simple vista es que la marca solicitada a favor de mi mandante, va TOTALMENTE LIMITADA
los productos: EXCLUSIVAMENTE ARROZ, HARINA, AZUCAR, SAL, YERBA MA :
SALSAS, ESPECIAS, CONDIMENTOS E HIELO; no asi para los servicios que p.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 933 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 18063/2024,
SOLICITADO POR CAMPO VERDE GROUP S.A. FEEEEE P SRR

dirigida a el drea de restaurantes y alojamiento, por lo que las mismas podrin tener una coexistencia

formada de una denominacién conjunta, con un logotipo cuyos detalles la hacen novedosa, y, la cual
difiere totalmente a la marca concedida “DON EUSEBIO" dirigida a servicios totalmente ajenos a los
productos que mi mandante desea Proteger(.., ). -—==-=====mmrmmmmrm e e e e e e e

Que, contesta la expresion de agravios el oponente *(..) podemos apreciar que existen motivos
sobrados para denegar el registro de la marca solicitada. El niicleo de la oposicién se basa en una identidad
denominativa absoluta. Al realizar una comparacion detenida, vemos que la marca solicitada DON
EUSEBIO, reproduce integramente la marca registrada de mi parte ../.. En ese sentido, la adicion de un
disefio grifico no tiene la entidad suficiente para enervar el riesgo de confusion cuande la denominacién
es idéntica letra por letra ../.. en cuanto a la vincufacién de clases, es imperativo analizar técnicamente la
adversa manifiesta que su solicitud en la Clase 30 se circunscribe a “arroz, harina, salsas, especies,
condimentos, yerba mate, galleta molida...". Lejos de distanciar las marcas, esta especificacién confirma una
colision directa y una estrecha complementariedad con los servicios de la clase 43 protegidos por mi
mandante. En efecto, existe una conexidad funcional ineludible, dado que los productos reivindicados por
la adversa (salsas, especias, harinas) constituyen la materia prima e insumo esencial del servicio que presta
I MANTANEE... ) === m oo o e e e e e e e e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea v, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. —-----

Que, analizando el campo ortografico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo
cuyo registro se solicita posee plena identidad denominativa respecto a la marca registrada, compartiendo
integramente todos los vocablos que la componen: DON EUSEBIO. De dichas identidades ortograficas se
genera una equivalencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que
la impresién auditiva que generan es la misma, como puede notarse en el siguiente cotejo: —----------=-------

“DON EUSEBIO Y ETIQUETA" (marca solicitada en la clase 30)

“DON EUSEBIO Y ETIQUETA" (marca oponente registrada en la clase 43, 41, 18, 25)

Que, ambas marcas son signos mixtos, es decir, poseen etiquetas que acompafian a sus respectivas
denominaciones, sin embargo, tales etiquetas (elementos figurativos) resultan insuficientes para evitar la

X

notar del cotejo de las etiquetas: —--+=rsrmemrmmsmm e / ol ;

|\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 933 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA®, CLASE 30, EXPEDIENTE N® 18063/2024,
SOLICITADO POR CAMPO VERDE GROUP S A, -—=-----smmommmmmm oo

marca solicitada marca oponente

p———
LDenlisedia

- DON FUSEBIO

Que, en el analisis del plano conceptual vemos que la marca solicitada "DON EUSEBIO Y ETIQUETA"
como la marca oponente "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" transmiten exacta e inequivocamente el mismo
concepto e idea: “DON” vocablo que se emplea en el tratamiento de cortesia que se antepone al nombre de
pila de una persona, en el presente caso el nombre de pila o sustantivo propio: “EUSEBIO”", —---=-=-=-sneeea-

A

Que, esta dependencia administrativa considera que las marcas en pugna “DON EUSEBIO Y
ETIQUETA" y "DON EUSEBIO Y ETIQUETA®, por las identidades visuales y auditivas, resultan
indudablemente confundibles, — - e e e

Que, cuando existe identidad plena entre los signos, el nivel de atencion se centra en la relacion de
los productos y servicios, ya que el riesgo de que el piblico los vincule directamente es muchisimo mayor.
Al respecto, la marca solicitada "“DON EUSEBIO Y ETIQUETA" pretende el registro de su marca en la clase
30 para los productos: “exclusivamente arroz, harina, azicar, sal, yerba mate, galleta molida, salsas,
especias, condimentos e hielo”, mientras que la marca oponente DON EUSEBIO Y ETIQUETA se encuentra
registrada en la clase 43 para: “Servicios de provision de alimentos y bebidas en general, como bares,

restaurantes etc.”. La firma opunente posee ademas el reglstro de su marca “DON EUSEBIO Y ETIQUETA"
Enlasctases 41 IE 25 ——ErETEEEESTISEEAEETEEEE S PR T T T L L L L e T Y

Que, aunque las marcas enfrentadas pertenecen a clases distintas, existe una estrecha relacion y
complementariedad comercial entre los productos y servicios por ellas comercializados. La clase 43 en la
cual se encuentra registrada la marca oponente “DON EUSEBIO Y ETIQUETA" ampara los servicios de
restauracion y alimentacion, fundamentalmente la preparacion y provision de alimentos y bebidas para el
consumo en establecimientos como restaurantes y bares; mientras que la marca solicitada “DON EUSEBIO
Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 30, la cual abarca productos alimenticios de origen vegetal y
aditivos para realzar el sabor, entre ellos arroz, harinas, salsas, especias, condimentos y yerba mate. Las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay aprobadas por Resolucion DINAPI N* 259/2025
sefialan acerca de la Complementariedad entre los productos y servicios: (.. )Un factor para decidir si unos
productos o servicios pueden considerarse similares es el caso en que se utilizan confuntamente o en
correlacién de manera que les permita realizar su propésito, funcionar correctamente o complementarse.
Los productos o servicios pueden considerarse similares por complementariedad si existe una estrecha
relacion entre ellos, en particular cuando uno fuese indispensable o produccién o el suministro de esos
productos o servicios recae en [a misma empresa(... )" —-«=---s«ssecusmmmm s et

Que, también sefiala el matenal "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay”. “La mayoria de
los casos de conflicto entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de
alguin grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un 8- IMAs
detenido. En estos casos, la objecion al registro de una marca se basard en el principig del nefgu
confusién. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 933 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA®, CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 18063/2024,
SOLICITADO POR CAMPO VERDE GROUP §.A. -—----=-==s====msemsmmncannan

circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacién con
los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusién en el sector
pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicién o
percepcion erronea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en
conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por
las marcas, cuando dicho vinculo en realidad no existe.™ —-----==-=-ssr e

Que, las marcas analizadas no solo poseen identidad grafica, fonética y conceptual, sino que, como se
ha remarcado, amparan servicios y productos relacionados, circunstancia que aumenta la posibilidad de
confusién de las marcas por el piblico pertinente. — -« cosrmrmm s

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esta en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicién del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la
ERIIACE ™ . smmerwmnmmummmn s mnn o s s w0 5 ] s S s e A

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

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

Adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teorfa de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
e T o 0 R N S

En conclusion, al realizar la apreciacion global de los signos enfrentados se aprecia c
absoluta de las denominaciones sumada a la conexion comercial entre los servicios y productos jacaer
posibilidad de confusion o asociacion de marcas. Por consiguiente, a fin de profeger los dérec

i -.-' - : H

= Al

\3

" Diireceiin Nacwnal de Propiedad Intclectal, (2025) Dirnries s of Examen de Mareas o Paragiay, ety 5. HIEEREAE S
Lt wwow e porcpwpurtald v propsedad s ndoserd s, ifisociteys : --"-—_‘-y. i

' "DERECHO DE MARCAS™ - Jorge Otamendi. % Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

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

* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeleda Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012, Bva. Ed, Pig, 458,




DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD @Gnmnma prr | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N'0_3 & 3

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 933 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 18063/2024,
SOLICITADO POR CAMPQO VERDE GROUP S.A, —r--+esznrareenesems u

adquiridos por el titular anterior, al piblico consumidor y en pos de la lealtad comercial que debe
prevalecer en el mercado, la presente solicitud de registro no puede prosperar en registro. —----------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la
conclusién de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
confirmar la resolucién reCUITIda.------=--===+=m=smmesrm ettt s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 933 de fecha 02 de 5Eptl embre de 2025 dictada p-ur la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “DON EUSEBIO Y

ETIQUETA", clase 30, Acta N® 18063/2024, solicitada a nombre de la firma CAMPO
SIEEDE G & mcsmmnsecticnsiosst e e ek S oS

At32  NOTIFIQUESE pOr Cédula. - ----semrsmsmrmommrzssmmra s s omaee
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 2526 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "COMBINATER", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 39915/2024, SOLICITADA POR DELIBRA S.A. —--------

MK

Asuncion, 1 | JUN

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DELIBRA S.A. en
contra de la Resolucion N°® 2526 de fecha 05 de septiembre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de DELIBRA SA., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 2526 de fecha 05 de septiembre de 2025
dictada por la Direccion de Marcas. ---—-=--=s=ssssresmsmssmim sttt as s s s e

Que, en fecha 03 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso
interpuestn_ _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 14 de noviembre de 2025 el representante convencional de DELIBRA S.A expreso
agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de noviembre de 2025, — - omesrmmmn  ssssssasmn s reas ne

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que la solicitud de registro de la marca
COMBINATER ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la
bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominacion 2023-2387932 RECOMBINATE Clase 5 Registro Titular 574325 BAXALTA
INCORPORATED [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por
lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado™ ------«-««+s-s---

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de DELIBRA S.A. y manifiesta:
“(..)JAungue ambos signos comparten el segmento “COMBIN", la secuencia fonética completa es
claramente distinta ../.. La presencia del prefijo RE- y la distinta extension silabica generan una cadencia
fonética diferente. De acuerdo con el criterio reiterado de esta Direccién General, la comparacién debe
hacerse considerando la impresion global de los signos, y en este caso las marcas resultan suficientemente
diferentes como para no inducir a error. El agregado del elemento RE no es meramente accesorio, sino que
altera visualmente el conjunto .../. RECOMBINATE alude directamente a recombinacién, concepto
técnico asociado a biotecnologia y productos derivados de ingenieria genética (en este caso, facto
antihemofilico recombinante). Es un signo con connotacion biotecnologica evidentemente evocativa del
tipo de producto que designa. Por su parte, COMBINATER no posee esa carga conceptual. Es un signo de
fantasia .../.. Los productos de estas marcas son muy especificos. La resolucion apelada prescinde de un
elemento esencial en el andlisis de confundibilidad en marcas farmacéuticas: la evaluacién del contexto
clinico-terapeutico, el perfil de pacientes, los prescriptores, el riesgo de sustitucion y el entorno regulatorio
especifico ../.. Los productos identificados por cada marca se orientan a pamfagras completamente
distintas, sin relacién clinica, farmacoldgica ni terapéutica(...)". —-----=-==-===-===ssscesscaas .

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedet
INterpUesta. <t e s rE s s nann -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 2526 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "COMBINATER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39915/2024, SOLICITADA POR DELIBRA S.A. —-------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. - -sses e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo
“RECOMBINATE" registrada en la clase 05 y la solicitud de registro de la marca “COMBINATER" en la clase
05, se evidencia que la marca solicitada es bastante similar a la marca antecedente, El hecho de que ambas
marcas se encuentren clasificadas dentro de la misma clase, constituye un agravante significativo en el
analisis de niesgo de confusion o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes en la misma clase
intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociacion indebida, lo cual
contraviene los principios de lealtad comercial y proteccion al consumidor. Tenemos que la denominacion

solicitada es muy semejante a la marca registrada, como se puede apreciar a CONtiNUACION; —«=--==sseramrera-
COMBINATER (solicitada en la clase 05)
RECOMBINATE (marca base de rechazo registrada en la clase 05)

Que, al realizar el cotejo de la marca solicitada "COMBINATER" frente a la marca base de rechazo
"RECOMBINATE" se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortografico, comparten
practicamente la totalidad de su estructura ("C-O-M-B-I-N-A-T-E"). El consumidor normalmente percibe un
signo en su conjunto y no analiza sus diversos detalles, por lo que las pequenas diferencias en el nimero de
las letras no bastan para excluir la existencia de una similitud visual, sobre todo cuando los signos tienen
una estructura igual o similar. Ademas, la diferencia de una tinica letra final o variaciones menores no
constituye un factor que permita diluir la posibilidad de confusian. Al compartir una cadencia fonética casi
exacta, los signos no logran diferenciarse de manera contundente, —---------=rrmmrmmmem

Que, tal como se ha mencionado las marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase, la marca
base del rechazo "RECOMBINATE" se encuentra registrada en la clase 05 del nomenclador oficial, para:
“Productos farmacéuticos, tales como factor antihemofilico ";la marca solicitada “COMBINATER" pretende
el registro en la clase 05, para: “Producto farmacéutico para uso en cardiologia (antihipertensivo)®. —-------

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion DINAPI N*
259/2025', establecen expresamente que el uso de expresiones como “tales como”, “incluidos" o "por
ejemplo" se entenderdn en el sentido de que no afectan ni limitan el alcance de la lista de productos, ya que
simplemente agregan una ilustracion o aclaracion. Por lo tanto, la marca anterior cubre la categoria amplia
y general de todos los de la clase 05. Este mismo documento también sefala que cuando
amplia de productos de la marca anterior (en este caso, todos los de la clase) incluye §
productos especificos de la marca posterior, se produce un caso de identidad t .- - !H‘-'-T:n_u\- rados
juridicamente Idénticos, —------ssosmmmmmoms e

" Darecoiim Magional de Propiedad Intebecrual, (2025) Dirtries pavn of Facawen de Marcar on Parapuay, \
tuligy avedingm e py el v promicdad-andusoosl marcas. o I III.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 2526 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "COMBINATER", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 39915/2024, SOLICITADA POR DELIBRA S.A. —--------

Por lo expuesto, el nivel de exigencia en el analisis de los signos es mucho mayor. Ante las similitudes
en los campos visual y fonético, y a que ambos signos pretenden identificar productos de la misma clase del
nomenclador, esta Direccion General considera que no podran coexistir pacificamente en el mercado. —--

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N° 259/2025: “La mayorfa de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacién de doble identidad sino por la ocurrencia de algin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un andlisis mas detenido. En estos
casos, la objecién al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiguen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacién con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicién o percepcion errénea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titufares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
viaculo-en realidad RO Exishe. ™ = ssemmrivmrrs e e e i e A e s st e s e

Que, tras el cotejo y analisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la vision en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna, mis aiin teniendo en cuenta que las marcas
enfrentadas se encuentran insertas en |a misma clase. —===rrescrmmmmmrmem s

En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“COMBINATER" no podra coexistir con la marca base de rechazo "RECOMBINATE", con la cual presenta
mias semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, maxime considerando la naturaleza de los
prodiuctos por ambas comercializadan. —— - e e s

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N® 2526 de fecha 05 de septiembre de 2025 dictada por
la Direccion de Marcas. ««--sece s e s s s s s s se s s s s s na s s a s sa s e

Art 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "COMBINATER", clase
05, Expediente. N° 39915/2024, solicitada a nombre-

AE3®  NOTIKQUESE:-~—-r—-rororeremmee G N L e

* Direceidn Nacional de Fropiedad Tntclecnaal. (2025) Directries parg of Examen de Maros oo Pargay

hips ¢ S wnradmppn o /portal fv 3 preopiedad- mdusnad S mancas; dirccige
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 692 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *CALOX Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N" 34459/2013, SOLICITADO POR
MARKATRADE INC,---r-r-rersemssrmmraemseeenmmmeaeme e e e

\ 9 JUN 2026

Asuncion,

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por los representantes convencionales de DALLAS
S.A. y CHATTEM, INC. (Aventisub Il Inc.) contra la Resolucion N* 692 de fecha 22 de septiembre de 2023,

dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -===-s-===ssrerrmrmsmmroem s
RESULTA:

Que, en fecha 04 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de DALLAS S.Ae
interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N°® 692 de fecha 22 de septiembre de 2023, dictada por
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. == r==s-smsreire s st ceen et s

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de CHATTEM, INC.
(Aventisub II Inc.) e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 692 de fecha 22 de septiembre
de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,---«==-=«rssrsrmrem s

Que, en fecha 18 de octubre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
B T DA . = = e e e e i e

Que, en fecha 01 de febrero de 2024, el representante convencional de CHATTEM, INC. (Aventisub II
Inc.) expreso agravios; dictandose en fecha 05 de febrero de 2024 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

Que, en fecha 29 de enero de 2024, el representante convencional de MARKATRADE INC. solicito se
declare desierto el recurso interpuesto por DALLAS S.A.; dictindose en fecha 12 de febrero de 2024 la
providencia por la cual se tiene por desierto el Recurso de Apelacion y se dispone la prosecucion de
t—rémitesd ..........................................................................................................................

Que, en fecha 06 de junio de 2024, el representante convencional de MARKATRADE INC. contesto la
expresion de agravios y esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 24 de abril de
e o e e e e e s i e B

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, notamos que, entre las mismas es posible una
coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de confusién alguno entre las
denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten unas letras en comiin, ello no demuestra que las
mismas causardn confusion al publico consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una
vision de conjunto distintas entre si, por lo que no habri asociacion entre ellas. Por lo tanto, se puede
apreciar que todas se diferencian entre si, por lo que no habra asociacion entre ellas. Por lo tanto, seplueé
apreciar que todas se dife'renc‘!an entre si, ya sea graﬁc*a ortogrifica como Jﬁ::u'l-.ﬂ-t-‘i:'aufl".'e.r.*[;ﬂ,'J~ co E‘:buyendﬂ
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 692 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CALOX Y E‘nQUE'rA.' Clase 05, EXPEDIENTE N°® 34459/2013, SOLICITADO POR
MARKATRADE INC.--=sesssseaiseimoms i PoSEREE I ST 2 :

Que, se agravia el apelante CHATTEM, INC. (Aventisub Il Inc.), y entre otros argumentos expresa: “(...)
Contradigo totalmente que las marcas enfrentadas en estos autos, CALOX Y ETIQUETA/MAALOX, tal como
se afirma, puedan coexistir en forma pacifica pues la casi totalidad de la marca pedida se encuentra
contenida en la marca invocada como base de esta oposicién. En efecto, la letra “A” la cual ocupa el
segundo lugar en ambas marcas en conflicto y que se encuentra duplicada en la marca de mi mandante,
suena igual como si fuera solo una, es decir, el hecho de que la solicitante suprima una de las letras “A” es
totalmente irrelevante desde el plano fonético. Entonces, la real y Unica diferencia radica en la mera
sustitucién de la consonante “M” por la letra "C", modificacién que resulta minima y que no es capaz de
otorgar el cardcter diferencial suficiente como para hacer posibilitar su distincién con la marca de mi
mandante, debido a que la marca que es pedida en estos autos repite casi todas las letras que integran
aquella. En virtud de lo expuesto, las notorias diferencias graficas y ortograficas se verdn aumentadas mas
aiin desde el punto de vista fOnéLico. (...) ====-s=s==ssrsmmmsmmt e e e s

Que, el solicitante MARKATRADE INC. entre otros argumentos contesta : *(...) Que, al realizar el cotejo
de las denominaciones en pugna, silaba por silaba, notamos que entre las mismas existen notorias
diferencias en los planos, VISUAL, GRAFICO, ORTOGRAFICO y FONETICO. Que, si bien ambos signos
utilizan las mismas silabas finales formadas por las letras “LOX", en ambos casos, difieren en cuanto a la
RAIZ de las mismas.../.. Que, ademas, debemos resaltar el hecho reconocido en doctrina, que para el cotejo
de marcas comprendidas en la clase 5, es necesario aplicar un criterio de flexibilidad para determinar la
posibilidad de confusién entre dos signos opuestos, en razon de la especialidad de los productos
protegidos por la mencionada clase.(...)".--========smrmemrmm e et e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Y TR ERBEY; v o 4 S e s L il e s S

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
L L e BT T

Que, al efectuar el cotejo ortografico y fonético entre la marca solicitada *"CALOX Y ETIQUETA" (Clase
05) y la marca oponente “MAALOX" (Clase 05), se advierte que, en el plano ortogrifico, ambas
denominaciones presentan diferencias relevantes y facilmente perceptibles. En efecto, la marca solicitada
se compone de la secuencia inicial “CA”, seguida del elemento “LOX", mientras que en la estructura de la
marca oponente se destaca la presencia de la silaba inicial “MAA”, ausente en el signo solicitado. Desde el
punto de vista fonético, los signos también producen Impresmners sonoras distintas. La Marcs fadla se

T
CALOX  (marca solicitada), y e "'E‘u i
MAALOX (marca oponente) [f ligedin J }!
|| fl " : Ir.'| *
Sy -‘;'I;H
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 692 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CALOX Y ETIQUETA”", Clase 05, EXPEDIENTE N° 34459/2013, SOLICITADO POR

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciacion global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusion o asociacion indebida por parte de los consumidores.---

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefialan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan més al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una

smnhmd wsuaf menor que Jr.}s elementos que aparecen a} comienzo. &memﬂhmm;

Que, ademas de las diferencias previamente sefialadas, corresponde destacar que la marca oponente
“MAALOX" (Clase 05) constituye un signo exclusivamente denominativo, mientras que la marca solicitada
“CALOX" (Clase 05) se presenta como una marca mixta, integrada por elementos denominativos y
figurativos que contribuyen significativamente a su individualizacion en el mercado. En efecto, la solicitud
incorpora la denominacion “CALOX" escrita en letras maytsculas, con una tipografia de imprenta de trazo
grueso y color negro, acompanada de una figura de color rojo, de contorno similar a una gota inclinada,
atravesada por multiples franjas diagonales blancas, paralelas y de distinto grosor, que generan un marcado
efecto de dinamismo y contraste. Esta composicion grifica no solo aporta originalidad al conjunto, sino que
constituye el elemento que inicialmente capta la atencién del consumidor. En consecuencia, la
combinacién armonica de los componentes denominativos y figurativos confiere a la marca solicitada una
identidad visual propia, claramente diferenciada de la marca oponente, reforzando su aptitud dlstmma y
reduciendo atin mas cualquier posibilidad de confusion o asociacion por parte del publico
respecto del origen empresarial de los productos identificados.---=-==-===sr=sresmermemmrrenee oo g oo Mt >

Marca Solicitada Marca Oponente

! Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Direcirices pora of excmen de sarcas en Paraguay, pp. 147, 266 y 298 . Disponible en:

Intipes, o dinppi, oo po portal ' 3 progaediad andustrial marcis'direc e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 692 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CALOX Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N° 34459/2013, SOLICITADO POR
MARKATRADE ING, ~esessscmcion e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas
“CALOX" (solicitada) y “MAALOX" (oponente), coinciden en su desinencia “LOX" segin la basqueda
realizada, en el sistema informitico de la Institucion figuran otras marcas registradas que cuentan con
denominaciones similares: BLOX, Clase 05, Registro N® 512107 a nombre de ALLERGAN, INC., UNA
CORPORACION DE DELAWARE; OFLOX, Clase 41, Registro N* 548012 a nombre de ANDRES FABIAN
GAMARRA PLAZ; MFLOX, Clase 41, Registro N° 557591 a nombre de PARTNERGROUP SOCIEDAD
ANONIMA; GLICALOX, Clase 41, Registro N°® 458105 a nombre de LABORATORIOS EUDERMA SR.L.;
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el
titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexiste
L L (o

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles®™.
Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, mas aiin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en la presente resolucion.--------------

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado
constituye un indicio claro de que el elemento comin “LOX" carece de suficiente fuerza distintiva como
para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines
del cotejo marcario y debe ser descartado del anilisis, en tanto los vocablos de uso comin pueden ser
utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiacién exclusiva, tal y como lo expresa
claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista
en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se
extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso comtin o necesario en el comercia”, --------

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

En conclusién, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho
menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de c
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, ---==-s===sssssaseemanns e

! Binchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncion. 2013,
' Derecho de marcas: procedimiento administrativo de regitro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas | onizacin deL#}hr_m de
marcas en el MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabriel Ay Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000, 367 paginas. Q
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 692 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CALOX Y ETIQUETA”", Clase 05, EXPEDIENTE N*® 34459/2013, SOLICITADO POR
MARKATRADE INC. -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolucion recurrida. «««-- cseessmeesm s s s s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 692 de fecha 22 de sepuembre de 2023 dictada pnr la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, --------==--s=sssecsmmmmanommnencnen s

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CALOX Y ETIQUETA", Clase 05, Expediente N° 34459.-*2&]3 solicitada a nombre de

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.--r-------rssememeosamsmm
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 733 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "KINGSTONE Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N° 23287/2010, SOLICITADA POR SICHUAN
YUANXING RUBBER CO.,, LTD.----

Asuncién, 1.0 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Sichuan Yuanxing
Rubber Co., Ltd. contra la Resolucion N® 733 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos, J; -==--s===esmcesememrme o e e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de la firma Sichuan
Yuanxing Rubber Co., Ltd. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N*® 733 de fecha 10 de julio
de 2017, dictada por la direccion de asuntos marcarios LitIgiosos, -« «=--ssssesmssm s mm s

Que, en fecha 28 de setiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APl N I P S, == e

Que, en fecha 08 de septiembre de 2017, el representante convencional de Sichuan Yuanxing Rubber
Co., Ltd. expresd agravios; dictindose en fecha 06 de abril de 2018 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios v se corre traslado a la contraparte por todo el término de
IE}"I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 08 de junio de 2018 la representante convencional de Bridgestone Americas, Inc. y
Bridgestone Corporation contestd el traslado de los agravios. En fecha 10 de agosto de 2018, esta Direccion
dicto la providencia de autos para resolver, «=s=-=s s s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) salta a la vista que ambos signos tienen similitudes
gramaticales, fonéticas y también ideoldgicas que inducen a confusion. Estas similitudes estin dadas por Ia
identidad de las desinencias STONE, que las vuelven muy similares y asociables ya que las oponentes han
demostrado ser titulares de varias marcas en la clase 12 con dicha desinencia, que les otorga caracteristicas
distintivas propias. Que la parte solicitante al contestar la oposicién reconoce expresamente que ésta parte
es el tnico elemento similar entre las denominaciones en pugna, pero conforme surge de las constancias
de autos, la incorporacion de la raiz KING en la marca solicitada no es suficiente para hacer desaparecer el
alto riesgo de confusion por asociacién en el presente caso (..) " ----=========r==mmrmmrmsmo e

Que, se agravia el apelante Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd., y entre otros argumentos expresa: “(...)
Que, si bien es cierto que en un principio al contestar la oposicién se reconoce que el tinico elemento
similar entre las denominaciones en pugna es la DESINENCIA “STONE", es también vilido el exponer que el
sustantivo “STONE", es una denominacién genérica, de uso comiin, y como tal, nadie puede apropiarse de
la misma y fundar en ella una exclusividad ilegal, inconstitucional y monopélica.../..Analizando las marcas y
su significado observamos: REY DE PIEDRA (KINGSTONE). PUENTE DE PIEDRA (BRIDGESTONE). PIEDRA
DE FUEGO (FIRESTDNEJ Tal riesgo de confundibilidad no existe. STONE (PIEDRA
DENOMINACION GENERICA Y NADIE PUEDE PEDIR SOBRE LA MISMA EXCLUSIWBAD E MPEDIR U
USO POR OTRAS SOLICITANTES. CONSTITUYEN “MARCAS DEBILES".../.. DSEE.'
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 733 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KINGSTONE Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N* 23287/2010, SOLICITADA POR SICHUAN
YUANXING RUBBER CO., LTD.==e===scsesseaemsemcmeamemenermsesacnssrasmnsuseese e e n s rama e - -

conjunto, ortografica, auditiva y conceptualmente hablando, las marcas enfrentadas no soportan ningtin
tipo de comparacién, dado que son DIFERENTES (...)"-=-===-==r=s=essmssme s e e e s e e

Que, en relacion a la expresion de agravios, el oponente Bridgestone Americas, Inc. (Anteriormente
Bridgestone Licensing Services, Inc.) entre otros argumentos contesta : “(..) las mismas son
Ideologicamente también confundibles asi como que el ptiblico cansumidor al ver la marca solicitada para
todos los productos de la clase 12 (NEUMATICOS O CUBIERTAS asi como vehiculos; aparatos de
locomocién terrestre, aérea o acudtica) necesariamente la asociara con las marcas de mi mandante que
llevan insertas en su parte final la denominacion "..STONE.." término de su propia creacion y con el cual
hizo conocer su marca a nivel mundial../..Del mismo modo podemos afirmar que entre la marca
cuestionada y las marcas registradas a nombre de mis mandantes existe una relacion que bien podria ser
considerada por el publico consumidor como una extension en la linea de productos BRIDGESTONE
CORPORATION o BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. ya que las marcas de propiedad de éstas
tiftimas llevan incorporadas parte de su nombre comercial {...) . == === =smmmmmmrmmm e

Que, en relacion a la expresion de agravios, el oponente Bridgestone Corporation entre otros
argumentos contesta : *(...) Distraidamente la recurrente, obvia el principio DE ESPECIALIDAD (exigido por
la doctrina marcaria para que un signo distintivo pueda constituir marca), el cual entre otras cosas evalia
acerca de la existencia de confundibilidad, la similitud o identidad gramatical y fonética de las
denominaciones y LA RELACION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DISTINGUIDOS por las marcas en
Litigio. En ese caso idénticos../.. las mismas son Ideolégicamente también confundibles asi como que el
publico consumidor al ver la marca solicitada para todos los productos de la clase 12 (NEUMATICOS O
CUBIERTAS asi como vehiculos; aparatos de locomocién terrestre, aérea o acudtica) necesariamente Ja
asociard con las marcas de mi mandante que llevan insertas en su parte final la denominacién *..STONE.."
término de su propia creacion y con el cual hizo conocer su marca a nivel mundial..(...)"--==<-=====srseerecasse-

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

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
TN S ETITIRCIIRIRG: v s ws-swmmm-wms s ottt s o P A 53 o R S S M AR

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la marca solicitada *KINGSTONE Y ETIQUETA"
(Clase 12) frente a las marcas oponentes registradas “FIRESTONE Y ETIQUETA" (Clase 12, Reg.N°® 539.734) y
“FIRESTONE Y ETIQUETA" (Clase 17, Reg.N*® 546.274), y “BRIDGESTONE Y ETIQUETA" (Clase 12, Reg.N®
499.904) se advierte que las denominaciones confrontadas se encuentran conformadas por la combinacién
de distintos vocablos, presentando diferencias sustanciales en su estructura y composicion que permiten
su clara individualizacion. En efecto, si bien los signos comparados comparten el elemento denominativo
de origen inglés “STONE", dicho componente comtin carece de suficiente fuerza distintiva para determinar,

por si solo, la existencia de riesgo de confusion. Por el contrario, los elementos iniciales “KING”,
“BRIDGE" constituyen las porciones mas relevantes y distintivas de cada signo, otorgandoles Ung identida
A /
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 733 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "KINGSTONE Y ETIQUETA”", Clase 12, EXPEDIENTE N° 2’32!?!2010 SOLICITADA PDR SICHUAN
YUANXING RUBBER. CO., LTI, -=-s=snenocmmnsnsnmennes e e e s s e s e e s e e e

propia y facilmente reconocible para el publico consumidor. Consideradas las marcas en su conjunto,
conforme al principio de apreciacion global que rige en materia marcaria, las diferencias prevalecen
claramente sobre las eventuales SemMejanzas. -« s«ess e e

Que, desde el punto de vista fonético, corresponde atender al niimero de silabas, su secuencia, ritmo,
sonoridad y acentuacion. En tal sentido, las denominaciones “KINGSTONE®, “FIRESTONE" vy
“BRIDGESTONE" presentan una estructura fonética diferenciada, particularmente en sus silabas iniciales,
que son precisamente las que captan con mayor intensidad la atencién auditiva del consumidor. Asi, los
sonidos iniciales “KING", “FIRE" y “BRIDGE" poseen distinta articulacién, entonacion y sonoridad,
generando impresiones fonéticas claramente diferenciables y facilmente perceptibles. lo que se puede
corroborar en el SigUiente Cotejor == =ms e e

KINGSTONE (marca solicitada), y
FIRESTOMNE (marca oponente)
BRIDGESTONE  (marca oponente)

Que, por consiguiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su estructura,
composicion grafica y configuracion fonética, circunstancias que reducen significativamente cualquier
riesgo de confusion o de asociacion indebida en el mercado.--««smes e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefalan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del niimero y fa
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan mds al aprec:ar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los s;gnas 3 3 : . :

Que, en este sentido, esta Direccion estima pertinente invocar los fundamentos doctrinarios del Prof.
Dr. Andrés Sanchez Herrero. En su obra “Confusion de Marcas”, el autor aborda la naturaleza de los signos
complejos sefialando que: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas a5 segn
confundibles.” En virtud de lo expuesto, se colige que la simple similitud en un componenté parcial, tal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 733 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KINGSTONE Y ETIQUETA”, Clase 12, EXPEDIENTE N° 23287/2010, SOLICITADA POR SICHUAN
YUANXING RUBBER CO.. LTD,~er-ssssersssmmssemssrasssmemssmmaas RO ——

rechazo de la solicitud. Esta conclusion se ve reforzada al realizar una valoracion integral de los diversos
elementos analizados de forma conjunta en el marco de la presente resolucion.-----==-===sesssrmssemrennnmnannnnn.

QQue, no obstante las diferencias graficas, ortograficas y fonéticas ya sefialadas, corresponde asimismo
efectuar un andlisis conceptual de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al
consumidor una idea, evocacion o contenido conceptual susceptible de incidir en su percepcion global. En
tal sentido, se observa que la marca solicitada *KINGSTONE" se encuentra conformada por la unién de los
vocablos ingleses “KING™ y “STONE", cuya traduccion literal remite a las expresiones “rey” y “piedra’,
respectivamente. Por su parte, la marca oponente “FIRESTONE" esta integrada por los términos ingleses
“FIRE"y "STONE", que significan “fuego”y “piedra”. Asimismo, la denominacion "“BRIDGESTONE" resulta de
la union de los vocablos ingleses “BRIDGE"y “STONE", cuya traduccion corresponde a “puente”y “piedra”,
respectivamente. En consecuencia, aun cuando las marcas confrontadas comparten el término “STONE",
dicho elemento constituye (nicamente una porcion de cada denominacién y no determina por si solo la
percepcion conceptual del signo. Por el contrario, los vocablos iniciales “KING", “FIRE"y "BRIDGE" poseen
una significativa carga evocativa y distintiva, generando en el consumidor ideas, imagenes y asociaciones
claramente diferentes. -« st e e e

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas” nos dice:
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca”y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” El pablico consumidor podri recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes graficas o auditivas. Por tanto, los signos
enfrentados evocan ideas completamente distintas y generan en el piblico consumidor impresiones
conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera significativa cualquier
eventual riesgo de confusion o asociacion indebida respecto del origen empresarial de los productos o
I B AR R itk ot mioconiaini o oo A A A i e

Que, en ese sentido, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Segin la bisqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucion, se encuentran igualmente registradas en la misma clase: BILLSTONE, clase 12,
Registro N® 582943 a nombre de Yehia Ali Omein, para “Neumaticos y camaras de aire para neumaticos",
KENSTONE, clase 12, Registro N° 582435 a nombre de Master Trading S.R.L para “todos los productos™
KUSTONE clase 12, Registro N° 495730 a nombre de Hai Chiang Ku, para *cubiertas de neumiticos y llantas
para ruedas (exclusivamente), para todo tipo de vehiculos” ; DEESTONE clase 12, Registro N° 483860 a
nombre de Deestone Limited, para “Ruedas de automdviles, ruedas para motocicletas, ruedas para
bicicletas, camaras de aire para automoviles, camaras de aire para motocicletas, cimaras de aire para ciclos y
biciclos, fundas para ruedas de vehiculos”. Por consiguiente, ademas de la marcas oponentes, existen otras
marcas registradas en la misma clase, en la misma clase para productos idénticos o estrechamente
vinculados, que poseen también en sus denominaciones el elemento “STONE", lo cual demuestra la
coexistencia previa y pacifica de las mismas dentro del mercado.---«=-s===«ssssesmmmmmmmmmm i ceccancien

Que, ahondando en el analisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "La circunstancia de que varios reg:'sgg)ft marcarios

F

incluyan la misma particula en comn, determina que ella caracteriza el referido elemento ¢
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 733 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "KINGSTONE Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N® 23287/2010, SOLICITADA POR SICHUAN
YUANXING RUBBER CO., LTD.--- - mmmmmemmmm s

lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala Il, 18/06/91, Bizin,
R e e e e e S e s s S S A AR e i s e L e s T )

Que, siendo asi, el elemento “STONE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el analisis, ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa -Cuando la marca consista en una etigueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso comiin o necesario en el comercio”. Por consiguiente, entre las marcas en pugna, no
existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que contienen
elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles, originales y distintivas unas de las otras, en
todos los planos de comparacion, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General arriba a
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podrin coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida. -«-----==--eeeemsmmmmmeee e

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N* 733 de fecha 10 de julio de 2017 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcanos LI gIos0s, ~m=-s s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “KINGSTONE
Y ETIQUETA", Clase 12, Expediente N° 23287/2010, solicitada a nombre de SICHUAN
YUANXING RUBBER CO., LTD.---+cexcssseeseeasnsemeonmmnmens S L S

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ---s-s-smmsrassmscnreceanens R ( __________________
N "__.-' | 2
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! Derecho de marcas: procedimiento administrative de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonizacion del derecho de
marcas en el MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000, 367 paginas,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 916 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ONYX", Clase 25, EXPEDIENTE N* 15358/2012, SOLICITADO POR KYUNG SIK KIM.-----------------

Asuncion, 1 9 JUN (U0

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Kyung Sik Kim
contra la Resolucion N2 916 de fecha 08 de agosto de 2017, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Liﬂgigs[}sh e e e e 8 B o 2 Bt 8 2t e e

RESULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2017 se presenta el representante convencional de Kyung Sik Kim
e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N2 916 de fecha 08 de agosto de 2017, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitiZios0s, «=--«-=s=ssesme st s ema s s ss s e sam e s s e

Que, en fecha 21 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElACION INEETPUESED. ~=r e e e e

Que, en fecha 04 de junio de 2018, el representante convencional de Kyung Sik Kim expreso agravios;
dictaindose en fecha 28 de enero de 2019 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, ---------sre-eemermnecenees

Que, en fecha 14 de julio de 2025, fue acusada la rebeldia de la adversa, por no contestar el traslado de
la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé
autos para resolver en fecha 14 de julio de 2025, ---===--m s mmmm s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluciéon recurrida considera “(...) Que, haciendo un anilisis entre las denominaciones en
pugna las marcas "ONIX" clase, 25 (Solicitada) y “ONIX [EANS" clase 25 (Oponente), nos damos cuenta de
que la marca solicitada reproduce integramente la marca registrada y la omision de la palabra JEANS no
corresponde un elemento diferenciador suficiente para su registro. Ademds comparten la clase en que las
marcas han sido depositadas, por lo que existe gran riesgo de confusion entre ambas marcas, ya eu tanto Ja
denominacion, asi como también la relacion existente entre las clases de las mismas resultan muy similares.
Por lo que se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 2 de fa ley 1294/98(... )" -==-===sseeuees

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Que, si observamos punto por
punto, frase por frase, encontramos que SE DEDUCE OPOSICION en base a registros extranjeros, no a
solicitudes ni registros nacionales. Que, asimismo, es de piiblico conocimiento, que cuando se invoca en su
denominacion un producto o servicio particular de los tantos que ostenta la clase, SE ESTA LIMITANDO EL
PRODUCTO O SERVICIO A UNO ESPECIFICO, no a la totalidad de los mismos. Que, el REGISTRO FORANEO
del adverso estipula: “ONIX JEANS" por ende, el mismo debe ser limitado a ese producto especifico, y no
volverlo omniabarcante a los “99" productos restantes../..Que, hay que destacar que la rc'a_f;hﬁ- se
pretende inscribir NO ES ONYX JEANS, sino “ONYX" siendo obice suficiente para el registro de la
m:sma{)' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" L= .._._._.....-....-..._I'_),I.j-.'...?lu.__?;'__
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 916 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ONYX", Clase 25, EXPEDIENTE N* 15358/2012, SOLICITADO POR KYUNG SIK KIM.---=--=-==2=2=--

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
HIBCHETIUIEGUN =osiimnsosiommatsuian oiiassiinasn i sirn sl st s sl st e s i s i e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca "ONYX" (Clase 25) y la marca oponente "ONYX JEANS" (Clase 25).--

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro y la marca oponente, se
evidencia que, si bien ambas comparten el vocablo “onyx” la solicitante se limita al uso exclusivo del
mismo, mientras que la marca oponente afade la expresion “jeans”, lo cual le otorga una configuracion mas
amplia y una identidad diferenciada tanto en el plano visual como en el auditivo, tal como se aprecia en el
siguiente COtejo;-=ssmm=sermescsscmrmnromsacencerenrerennteeesse e rrn e ree s se s m e r e s n se e te s n e s m et et se e r s s s s aesa e

ONYX (marca solicitada), y
ONYX JEANS  (marca oponente)

Que, segin lo manifestado por el oponente Carlos Alberto Cuba Vera, su oposicion se basa en los
registros marcarios de los que es titular en el extranjero: *ONYX JEANS", registrada en Uruguay (Reg. N.*
399877), Costa Rica (Reg. N.® 199112) y Bolivia (Reg. N.® 123015-C), asi como la marca “NYX", registrada en
Perti (Reg. N.° 162579), todas ellas en la Clase 25 del nomenclador internacional. Sin embargo, tales registros
fueron concedidos fuera del territorio nacional y que, en materia marcaria rige el Prncipio de
Territorialidad, el cual supone que la proteccion que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al
pais en que ella esti registrada. -« - e

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley de Marcas, que
establece: “El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozari de las

garantias que esta ley le otorga, upa vez registrada en el pafs”. por consiguiente, esta dependencia
administrativa disiente de la conclusién determinada por el A-quo.--=-===-==rsrrrrmemmrmr e

Asimismo, debe considerarse que al recurrente le ampara el derecho de prelacion, atendiendo a que
el articulo 12° de la Ley N°® 1294/98 dispone: “La prelacién en el derecho a obtener el registro de una marca
se determinard por la fecha y hora presentada ante la Direccion de la Propiedad Industrial”. Bajo esta
premisa, es evidente que la parte solicitante posee la prioridad para acceder al registro marcario en el
territorio Nacional.-«=ss ssssssmrrmmer et s e e e s

Que, si bien es cierto, dicho principio de prioridad registral cuenta con ciertas limitaciones, ya que
existen categorias de marcas que son consideradas como notorias y por lo tanto merecen un tipo de

proteccion especial ante su registro en paises del extranjero, no es el caso de |a marca oponente.--------------
II/

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccion concluye que la marca_
]

JEANS®, no retine los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria qﬂ}ﬁ?_ [« ;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 916 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ONYX", Clase 25, EXPEDIENTE N° 15358/2012, SOLICITADO POR KYUNG SIK KIM.---=-==-=--==-+-

prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse a la
solicitud de registro nacional de la marca *ONYX". Por tanto, corresponde revocar la resolucion recurnda.--

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N2 916 de fecha 08 de agosto de 2017 dictada por la

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. «=--==-=ssssmsmmm s

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

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 340 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *"AjiPro-L y Etiqueta®, Clase 05, EXPEDIENTE N° 29640/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO
0 N i : -

e o VWM :l"'"::
Asuncién, | o JUB _'.|.'.5

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de Carlos Luis
Insfran Micossi contra la Resolucion N° 340 de fecha 14 de abril de 2025, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LIEIRIOROE, ¥ <ot e bt b antdsin e i B S R A p i s st s n s e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de Carlos Luis Insfran
Micossi e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 340 de fecha 14 de abril de 2025, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --=--=====ssemscsemnsmomsrnsmm ot tencnncn e cnan st

Que, en fecha 21 de octubre de 2025 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelaciin INTerPUESHOR. < iess e e e e e e

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de Carlos Luis Insfran Micossi
expreso agravios; dictindose en fecha 20 de noviembre de 2025 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresién de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

e e

Que, en fecha 16 de febrero de 2026, el representante convencional de AJINOMOTO CO., INC.
contestd la expresion de agravios y esta Direccion General llamo autos para resolver en fecha 24 de febrero
i N b e b e A4 A AR B i S A S8 S i i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (...) Que, no existe posibilidad de confusion entre las marcas
AjiPro-L solicitada en la clase 05, y ALIPRO registrada en la clase 01, debido especialmente a la diferente
naturaleza de los productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de
novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes
argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.(...)"--====-====s==s=mssssemsscosoociocnaaes

Que, se agravia el apelante Carlos Luis Insfran Micossi, y entre otros argumentos expresa: *(...) Entre
las marcas AJIPRO-L/ALIPRO no existe similitud denominativa, en los planos visual, ortografico, conceptual,
¥, por sobre todo, fonético, sino que, al contrario de lo afirmado, ellas poseen notorias semejanzas que
hacen definitivamente imposible su coexistencia../.. En un intento de volverla original y novedosa, el
solicitante se ha limitado a cambiar la letra *L", por la *|"; pero dicha modificacion es irrelevante dentro de
una visién de los conjuntos y no es capaz de otorgar la distintividad suficiente como para hacer viable su
registro ya que ambas presentan casi una misma estructura, practicamente la misma longitud, ademds de
gue ellas se recuerdan de manera analoga, como resultado de que A/IPRO-L/ALIPRO son casi idénticas, y no
es posible que coexistan, mas aun considerando que la impresién dejada por la segunda marca es la misma
que la impresion dejada por la primera. Ademds, conforme la reiterada jurisprudencia de las Resoluciones
emitidas por Dinapi, tanto de Litigios como de Examen de Fondo, si existe relacion de clases espegjalmente
entre: Clases 1 y 5(..)" -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 340 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *“AjiPro-L y Etiqueta”, Clase 05, EXPEDIENTE N° 29640/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO
CO., INC.-rememsenmans . -

Que, el oponente entre otros argumentos contesta : “(...) la marca peticionada AJIPRO-L esta solicitada
para cubrir suplementos dietéticos para ganados (no medicinal), aditivos nutricionales comprendidos en la
Clase 05 de la nomenclatura oficial, y que la marca de la oponente esta registrada en la Clase I. .../.. Que, a fin
de demostrar lo absurdo de esta oposicién, tenemos ademas que la marca del oponente posee un logotipo
o etiqueta muy especial, lo que alefa atin mds, cualquier atisho de confusién y mucho menos de
relacionamiento entre ambas denominaciones en litigio, puesto que, también la solicitud de mi
representada posee un logotipo POR DEMAS ESPECIAL, conforme lo destacamos lineas arriba. (...)" -

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro y
|2 MArca OPONENLe, «=ssamss s st e et

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético de la marca solicitada “AjiPro-L" (Clase 05) y la marca
oponente "ALIPRO" (Clase 1, 29, 30), se advierte que, el plano ortogréfico, la marca solicitada incorpora la
secuencia inicial "AJl", seguida del elemento “PRO" y culminando con el sufijo *-L", configuracion que
difiere de la estructura de la marca oponente “ALIPRO". En particular, la sustitucién de la silaba “LI” por “JI",
asi como la incorporacion del elemento final *-L", generan una apariencia visual distinta, perceptible por el
consumidor al momento de identificar los signos. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones
producen impresiones sonoras claramente diferenciables. Mientras que la marca oponente se pronuncia
“A-LI-PRO", la marca solicitada se articula como “A-JI-PRO-L", presentando una cadencia, acentuacién y
secuencia fonética distintas, suficientes para evitar que el piblico consumidor las asocie con un mismo
origen empresarial. Asimismo, esas diferencias confieren a la denominacion “AjiPro-L" una evocacion
conceptual propia y facilmente identificable, - --sssm s mm e

AjiPro-L (marca solicitada), y
ALIPRO (marca oponente)

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciacion global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusion o asociacién indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
oponente posee las siguientes marcas registradas vigentes a la fecha de la presente resolucién: “ALIPRO"
Registro N® 462517 clase 01 con la siguiente descripcion de productos: “Todoes los articulos de la clase 1,
comprendiendose entre ellos productos quimicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asi como para
la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plisticas en bruto,
abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, pmdur:tos
quimicos para conservar alimentos, materias curtientes,adhesivos (pegamentos), para la industriz-Se
reivindican los colors, tal como se observan en la etiqueta adjunta”; *ALIPRO" Registro N“415251
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 340 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *AjiPro-L y Etiqueta”, Clase 05, EXPEDIENTE N° 29640/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO
CO., INC.- RN R SRR O PRSP RSERE P e ;

cual comprende: “Todos los articulos de la clase 29, comprendiendose entre ellos carne, pescado, carne de
ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas,
secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos licteos, aceites y grasas
comestibles.Se reivindican los colors, tal como se observan en la etiqueta adjunta”; *“ALIPRO" Registro N°
462519 clase 30, el cual comprende: “Todos Jos articulos de la clase 30, comprendiendose entre ellos café, té,
cacao y sucedineos del café, arroz, tapioca y sagu, harinas y preparaciones a base de cereales, pan,
produictos de pasteleria y confiteria,helados, aziicar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal,
mostaza, vinagre, salsas(condimentos), especias, hielo. La etiqueta estd compuesta por la denominacion
ALIPRO, escrita en letras caracteristicas.Se reivindican los colores, tal como se observan en la etiqueta
adjunta”. Por su parte, la marca en tramite de registro *AjiPro-L" solicita la cobertura en la clase 05 para
“Aditivos nutricionales para la alimentacién del ganado (no medicinales); suplementos dietéticos para el
ganado (no medicinales), comprendidos en la clase 5 (CINCO)". De la comparacion se colige, que las marcas
en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus
productos y servicios no poseen una conexiéon competitiva comercial directa y apuntan a un publico
consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decision final a la
que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposicion planteada en autos, ------=--=--===r=memromeoeee

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las mismas.----- e .

Que, ademis de todo lo mencionado, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que
contiene la denominacién en maytisculas y mintsculas, con tipografia gruesa, estilizada y tridimensional,
con un efecto de relieve y degradado en tonos grises y plateados que le otorgan una apariencia metalica. En
la letra “o" de la secuencia “Pro”, se inserta un simbolo circular de color rojo, todo este conjunto se presenta
dentro de un fondo blanco. Por su parte, seglin se observa en el sistema informético de la institucion, las
oponentes, poseen registradas etiquetas una tipografia especial de color naranja y verde, dentro de una
flecha que gira alrededor de la denominacion en forma de circulo. En conclusién, entre las marcas
oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles,
originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacién, pudiendo eve
coexistir pacificamente en el seno consumidor.

Marca Solicitada

AjiPre-i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 340 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “AjiPro-L y Etiqueta”, Clase 05, EXPEDIENTE N° 29640/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO
€O, INC.msrsnsmnemsnenmnsnmnsmne s e s s e e s e e e e e e e A2 A A e e e e

Que, esta Direccién considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien
en su libro “Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de
utilizar el tnico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles™, ------- - --eeeeeeeemeee

Que, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante AJINOMOTO
CO,, INC., posee las siguientes marcas registradas: “AJIFOL" Clase 01, Registro N°531554; “AJISWEET" Clase
01, Registro N°558614; "AJl-NO-MEN" Clase 30, Registro N°587043; *AJI-SAL" Clase 30, Registro N°446950; *Aj
AJINOMOTO" Clase 29, Registro N*567010; “Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 31, Registro N°603320; “Aj
AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605686; “A] AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA" Clase 30,
Registro N°523551; entre otros registros. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con
registros concedidos bajo denominaciones similares, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por
lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de una marca que ya le
PE[TEHECE. ...........................................................................................................................

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolucion recurrida, -« sesmsmsmosm

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 340 de fecha 14 de abril de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ==-=«-===ssssassssmemmmm e

Art. 28 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“AjiPro-L y Etiqueta”, Clase 05, Expediente N° 2964042023, solicitada a nombre de
AJINOMOTO CO., INC.----=m==smmmmmmnmnen s sennsssais s N wrmmmmnanees

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula,---------=--=-eeeeeeee B e e SETEETRTREEE. SRS

' Sinchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editonial La Ley. Asuncitn, 2013,
 *“DERECHO DE MARCAS® = jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA. Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 341 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “AJIPRO", Clase 05, EXPEDIENTE N* 46069/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO.--------------

£ il ana
Asuncion, 1 9 JUN 207

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de Carlos Luis
Insfran Micossi contra la Resolucion N° 341 de fecha 14 de abril de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Litigios0s, ¥; ==-==«ssessmmsema e s e e et s s sttt n s

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de Carlos Luis Insfran
Micossi e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 341 de fecha 14 de abril de 2025, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. === s e

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacitn
g T

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de Carlos Luis Insfran Micossi
expresd agravios; dictandose en fecha 20 de noviembre de 2025 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

Que, en fecha 16 de febrero de 2026, el representante convencional de AJINOMOTO CO. contestd la
expresion de agravios y esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 24 de febrero de
i e e e L i Gt i A e A A 3 e i L

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) Que no existe posibilidad de confusion entre las marcas
AJIPRO solicitada en la clase 05, y ALIPRO registrada en la clase 01, debido especialmente a la diferente
naturaleza de los productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de
novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes
argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. Que, al respecto, la doctrina més
destacada sostiene que la posibilidad de confusion al momento de la compra es el criterio que
marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensién espontinea
y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos
quie existe suficiente discrepancia entre 1as MISMAS. (...) ===« =essn s

Que, se agravia el apelante Carlos Luis Insfran Micossi, y entre otros argumentos expresa: *(...) Entre
las marcas AJIPRO/ALIPRO no existe similitud denominativa, en los planos visual, ortogrifico, conceptual,
¥, por .'.:clbre mda fnnérim sina que, al r:c.rntrarfﬂ de lo aﬁnnadﬂ ellas poseen nptarjas semejanzas que

snhc;ranre se ha limitado a cambiar la letra “L", por la *|"; pero dicha modificacién es irrelevante dentro de
una vision de los conjuntos y no es capaz de otorgar la distintividad suficiente como para hacer viable su
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 341 DE FEJCH& 14 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “AJIPRO", Clase 05, EXPEDIENTE N*® 46069/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO.--------=-----

que la impresién dejada por la primera. Ademds, conforme la reiterada jurisprudencia de las Resoluciones
emitidas por Dinapi, tanto de Litigios como de Examen de Fondo, si existe relacién de clases especialmente
L O e s o

Que, el oponente entre otros argumentos contesta : *(...) EXISTE UNA DIFERENCIA ABISMAL ENTRE
LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR MI REPRESENTADA Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LOS DE
LA MARCA OPONENTE.../... es un absurdo total, dado que la marca gestionada estd dirigida exclusivamente
para Suplementos dietéticos para ganado (no medicinal), aditivos nutricionales para alimentacién del
ganado (no medicinal), comprendidos en la clase 5. (...) " -===mmmmmmmmm e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TTITETPUBSTO, <~=-ieesnivarmssmsmssusursnsassniins sonsssntas st s sissmainnn nie st as s an s shns smne s bm s bn s e R e as mn R e mt hine mn e 22 mn

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro y
12 THATCE OPORENER. srrirs et s nt e s e b n e e pria S SRR S R s e s e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que si bien la
marca solicitada “AJIPRO” (Clase 05) y la marca oponente *ALIPRO" (Clase 1, 29, 30), comparten una misma
terminacion y una longitud similar, difieren de manera relevante en su composicion y pronunciacion. En
efecto, la sustitucion de la silaba “LI” por la secuencia "JI" en la marca solicitada genera una configuracion
grafica distinta y una sonoridad claramente diferenciable para el consumidor medio. Asimismo, esa
variacion confiere a la denominacion “AJIPRO" una evocacién conceptual propia y facilmente
Identificable. e rssinnnii it e e s e A i S A s R A i S S ma s S e e e S S S

AJIPRO  (marca solicitada), y
ALIPRO (marca oponente)

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciacion global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusion o asociacién indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
oponente posee las siguientes marcas registradas vigentes a la fecha de la presente resolucion: “ALIPRO"
Registro N* 462517 clase 01 con la siguiente descripcion de productos: “Todos los articulos de la clase |,
comprendiendose entre ellos productos quimicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asi como para
la agricultura, Ja horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plisticas en bruto,
abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos
quimicos para conservar alimentos, materias curtientes,adhesivos (pegamentos), para la industria.Se
reivindican los colors, tal como se observan en la etiqueta adjunta”; "ALIPRO" Registro N° 462518 clase 29, el
cual comprende: “Todos los articulos de la clase 29, mmprendienduse entre ellos carne, pescado :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 341 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *AJIPRO", Clase 05, EXPEDIENTE N* 46069/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO.--------------

comestibles.Se reivindican los colors, tal como se observan en la etigueta adjunta”; *ALIPRO" Registro N°
462519 clase 30, el cual comprende: “Todos los articulos de [a clase 30, comprendiendose entre ellos café, té,
cacao y sucedineos del café, arroz, tapioca y sagu, harinas y preparaciones a base de cereales, pan,
productos de pasteleria y confiteria,helados, aziicar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal,
mostaza, vinagre, salsas(condimentos), especias, hielo. La etiqueta esti compuesta por la denominacion
ALIPRO, escrita en letras caracteristicas.Se reivindican los colores, tal como se observan en la etiqueta
adjunta”. Por su parte, la marca en tramite de registro "AJIPRO" solicita la cobertura en la clage Q5 para
“Suplementos dietéticos para ganado (no medicinal), aditivos nutricionales para alimentacion del ganado
(no medicinal), comprendidos en la clase 5 (CINCO)". De la comparacion se colige, que las marcas en pugna
se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus
productos y servicios no poseen una conexion competitiva comercial directa y apuntan a un piblico
consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decision final a la
que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposicion planteada en autos. ------=sseesremesraneneanne.

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre 1as Mismas, --—==--—s-=ssmsmm e

Que, esta Direccion considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien
en su libro “Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de
utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles™. -------«-=cseememmme

Que, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante AJINOMOTO
CO., posee las siguientes marcas registradas: “AJIFOL" Clase 01, Registro N°531554; “AJISWEET" Clase 01,
Registro N°558614; “AJI-NO-MEN" Clase 30, Registro N°587043; “AJI-SAL" Clase 30, Registro N°446950; “Aj
AJINOMOTO" Clase 29, Registro N°567010; *Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA” Clase 31, Registro N°603320; “Aj
AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605686; “A] AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA" Clase 30,
Registro N°523551; entre otros registros. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con
registros concedidos bajo denominaciones similares, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por
lo que la solicitud en curse, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le
R e e e e e

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discu
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos fnarcas, una dé\ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es Tpejpr prueba ge la
inconfundibilidad, y asf se lo ha reconocido. ™, ==-=«ss==ssesssseamsmssamsesnassnannnasnasannnsans Joooneenenaneghennns

! Sanchez Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas™ Editomal La Ley. Asuncion, 2013, i .,.:'L_‘:;a..r.--_:;;r_., :
* *DERECHO DE MARCAS” = jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 20017 = r‘r'.. rictine



DIRECCION NACIOMAL DE

% PROPIEDAD @ GOBIERNO e | PARAGUALI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

o awssionld 9 9

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 341 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "AJIPRO", Clase 05, EXPEDIENTE N* 46069/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO.===+==========

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente E)tpuestu cm‘respﬂnde
confirmar la resolucion recurrida. -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 341 de fecha 14 de abril de 2025 dictada por la

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, --=-==-ss s e e

Art. 22 DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
"AJIPRO", Clase 05, Expediente N® 46069/2023, solicitadaa AJINOMOTO

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula,----------=---==-==-2zze X Lo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 836 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "AJIPRO", Clase 05, EXPEDIENTE N*® 26252/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO,, INC.---

Asuncion, 1 § JUN 7078

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de Carlos Luis
Insfran Micossi contra la Resolucion N° 836 de fecha 01 de agosto de 2024, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigiosos, ¥, ««--s-s=ssesmrmrrmsm e s e s s s e s s e s

RESULTA.:

Que, en fecha 21 de agosto de 2024 se presenta la representante convencional de Carlos Luis Insfran
Micossi e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 836 de fecha 01 de agosto de 2024, dictada
por la Direccidn de Asuntos Marcarios LIt gios0s.---«===--=ssmrre e

Que, en fecha 11 de diciembre de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelacion interpuestos. -------=s=m-=rrmermmrermen s e ee s s e s n s s s s a e e s e

Que, en fecha 25 de febrero de 2025, el representante convencional de Carlos Luis Insfran Micossi
expresd agravios; dictindose en fecha 28 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

]E}l'. ...................................................................................................................................

Que, en fecha 18 de marzo de 2025, el representante convencional de AJINOMOTO CO., INC. contesto
la expresion de agravios y esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 04 de abril de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) Que, haciendo un analisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AJIPRO y la marca oponente ALIPRO, a
primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan entre ellas, las marcas estin expresadas de
diferentes maneras. Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores
elegir segiin sus gustos, estilos de vida y necesidades especificas. Esto fomenta una competencia sana que
impulsa la innovacién y mejora constante de productos.(...)" -—=========ms=rsmrm s

Que, se agravia el apelante Carlos Luis Insfran Micossi, y entre otros argumentos expresa: *(..) Entre
las marcas AJIPRO/ALIPRO no existe similitud denominativa, en los planos visual, ertogréfico, conceptual,
¥, por sobre todo, fonético, sino que, al contrario de lo afirmado, ellas poseen notorias semejanzas que
hacen definitivamente imposible su coexistencia../.. En un intento de volverla original y novedosa, el
solicitante se ha limitado a cambiar la letra “L", por la *|"; pero dicha modificacion es irrelevante dentro de
una vision de los conjuntos y no es capaz de otorgar la distintividad suficiente como para hacer viable su
registro ya que ambas presentan casi una misma estructura, practicamente la misma longitud, ademds de
que ellas se recuerdan de manera analoga, como resultado de que AfIPRO/ALIPRO son casi idénticas, y no
es posible que coexistan, mas aun considerando que la impresion dejada por la segunda m. misma
que la impresion dejada por la primera. Ademds, conforme la reiterada jurisprudencia deflas Resoludjones
emitidas por Dinapi, tanto de Litigios como de Examen de Fondo, si existe relacion de clases especialmente
entre: Clases 1 y 5(...)" s ‘ ‘%\d
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 836 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AJIPRO", Clase 05, EXPEDIENTE N® 26252/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.---

Que, el oponente entre otros argumentos contesta : “(...) EXISTE UNA DIFERENCIA ABISMAL ENTRE
LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR MI REPRESENTADA Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LOS DE
LA MARCA OPONENTE.../.. es un absurdo total, dade que la marca gestionada esti dirigida exclusivamente
para Suplementos dietéticos para ganado (no medicinal), aditives nutricionales para alimentacion del
ganado (no medicinal), comprendidos en la clase 5. (.. ) === e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencm o no del recurso
Ty R

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
e e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que si bien la
marca solicitada “AJIPRO" (Clase 05) y la marca oponente "ALIPRO” (Clase 1, 29, 30), comparten una misma
terminacién y una longitud similar, difieren de manera relevante en su composicion y pronunciacién. En
efecto, la sustitucion de la silaba “LI” por la secuencia “|I” en la marca solicitada genera una configuracion
grafica distinta y una sonoridad claramente diferenciable para el consumidor medio. Asimismo, esa
variacion confiere a la denominacién "AJIPRO" una evocacion conceptual propia y facilmente
IdentifiCable. -«

AJIPRO (marca solicitada), y
ALIPRO (marca oponente)

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciacion global, las marcas
confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su
coexistencia en el mercado sin riesgo de confusion o asociacién indebida por parte de los consumidores.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
oponente posee las siguientes marcas registradas vigentes a la fecha de la presente resolucion: “ALIPRO"
Registro N° 462517 clase 01 con la siguiente descripcion de productos: “Todos los articulos de Ia clase |,
comprendiendose entre ellos productos quimicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asi como para
la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plisticas en bruto,
abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos
quimicos para conservar alimentos, materias curtientes,.adhesivos (pegamentos), para la industria.Se
reivindican los colors, tal como se observan en la etiqueta adjunta”; *"ALIPRO” Registro N° 462518 clase 29, el
cual comprende: “Todos los articulos de la clase 29, comprendiendose entre ellos carne, pescado, carne de
ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas,
secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos licteos, aceites y grasas
comestibles.Se reivindican los colors, tal como se observan en la etiqueta adjunta”; *“ALIPRO" Registro N°
462519 clase 30, el cual comprende: “Todos los articulos de la clase 30, comprendiendose entre ellos eafé, té,
cacao y sucedineos del café, arroz, tapioca y sagi, harinas y preparaciones a base de cgreales, pan,
productos de pasteleria y confiteria,helados, aziicar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos Eﬂ;;’ sal,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 836 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AJIPRO", Clase 05, EXPEDIENTE N°® 26252/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.---

mostaza, vinagre, salsas(condimentos), especias, hielo. La etiqueta esti compuesta por la denominacion
ALIPRO, escrita en letras caracteristicas.Se rejvindican los colores, tal como se ohservan en fa etiqueta
adjunta”. Por su parte, la marca en tramite de registro *AJIPRO" solicita la cobertura en la clase Q5 para
“Suplementos dietéticos para ganado (no medicinal), aditivos nutricionales para alimentacion del ganado
(no medicinal), comprendidos en la clase 5 (CINCO)". De la comparacién se colige, que las marcas en pugna
se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus
productos y servicios no poseen una conexion competitiva comercial directa y apuntan a un publico
consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decision final a la
que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposicién planteada en autos. -------=---==-emereeeaneene-

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las mismas,---------====-s-=s-ssmmmmmaameenaee e

Que, esta Direccion considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien
en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de
utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles™. ------=---seeeammmeemme

Que, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante AJINOMOTO
CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: "AJIFOL" Clase 01, Registro N°531554; "AJISWEET" Clase
01, Registro N°558614; "AJI-NO-MEN" Clase 30, Registro N°587043; "AJI-SAL" Clase 30, Registro N°446950; “Aj
AJINOMOTO" Clase 29, Registro N°567010; "Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 31, Registro N°603320; “Aj
AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605686; “A] AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA" Clase 30,
Registro N®523551; entre otros registros. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con
registros concedidos bajo denominaciones similares, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por
lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le
P B B OB, e o s e s e me s n e s e et e et s e oo a st nm et na s s st s e

Sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusion es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la me;ar pmeba de la
.'”Cﬂﬂ.ﬁ.lndfbfﬁdad ¥ asi se lo ha reconocido. e s e e e

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera-que es un signo

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realifzadu-el amen
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, anyﬁadas en legatﬂ,__,?:‘:;%&

' Sanchez Herrero, Andrés, “Confisidn de Marcas™ Editonial La Ley. Asuncian, 2013,
* *DERECHO DE MARCAS™ - Jorge (tamendi. 9° Ed.. CARA. Abeledo Perrot, 2007 —



DIRECCION MACIOMNAL DE

4 $ PROPIEDAD (:} GOBIERNO pri. | PARAGUALI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resolucidng ,i 9 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*° 836 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AJIPRO", Clase 05, EXPEDIENTE N° 26252/2023, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.---

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar |a resolucion reCurTIda. ===« mme e et st e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 836 de fecha 01 de agosto de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitiZIosos, --«--s-se s e

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“AJIPRO", Clase 05, Expediente N° 26252/2023, solicitada a nombre de AJINOMOTO

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 228 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *D GO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N® 89124/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

Asuncion, 1 0 JUN 2028

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de VRIO CORP. contra
la Resolucion N° 228 de fecha 21 de marzo de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,

}f‘ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de la firma VRIO CORP. e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 228 de fecha 21 de marzo de 2025, dictada por la
direccion de asunitos marcarios Ligiosns — et e

Que, en fecha 09 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
INEETPREELY, woeseermeoesorecranormossen rr s eererunoms rem b ress et v m i et s e b s e St SO S oS e R S e bR Seee s st S aa s e s na s

Que, en fecha 24 de septiembre de 2025, el representante convencional de VRIO CORP. expreso
agravios; dictandose en fecha 02 de octubre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.--------------—--

Que, en fecha 11 de febrero de 2026 el representante convencional de Millicom International Cellular,
Sociedad An6nima contesto el traslado de los agravios. Esta Direccion dicto la providencia de Autos para
Resolver en fecha 19 de febrero de 2026.-~+-=-rr=srmrrmsmm s e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (..} Que, al cotejar las marcas solicitada DGO YETIQUETA y
GO oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base
de la oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas
en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusion directa ( tomar una
marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién). Que,
en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el publico consumidor puede
verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas, ademas debemos tener presente que fas
marcas en cuestién tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados, lo que nos da la pauta que la
oposicitn sea declarada procedente (.., ) . ---======esremrrresrmrne crmn e te e e s us s m e s e s e e s s et s s e s

Que, se agravia el apelante VRIO CORP. y entre otros argumentos expresa: (... )Como se puede
apreciar en las imdgenes, la Marca Base de Oposicion no figura de manera principal en las promociones,
publicidades u ofertas ofrecidas por el Oponente, solo ocupa un espacio minimo de disefio, mientras que la
marca TIGO es la utilizada para ofrecer servicios y productos. Igualmente, en la familia de marcas ofrecidas
por el Oponente, cuyas capturas se agregan a continuacién, se puede apreciar que el Oponente utiliza su
marca principal “TIGO" adictonando una denominacién que otorga verdaderamente distintividad, a
diferencia de la Marca Base de Oposicion. Hoy, los servicios asociados con la marca D GO son
comercializados por la empresa Direct TV a nivel global y Vrio Corp. en Latinoamérica, lo cual confirié a la

marca una gran notoriedad, con el alcance en el articulo 2 (g) de la Ley de Marcas.../..Vrio £orp /
legitimo propietario de la marca “D GO" en varias clases para proteger servicios de eptretenimiefitq. Esto s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 228 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “D GO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N® 89124/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP--------

DIRECCION NACIONAL DE
" PROPIEDAD (f GOBIERNO prr | PARAGUAI

demuestra con los registros concedidos en paises del extranjero por el Oponente y sus empresas
relacionadas y/o subsidiaria de acuerdo (..) " e

Que, la representante convencional de Millicom International Cellular, Sociedad Anénima manifiesta
en su escrito de contestacion del traslado de los agravios: *(...) Que, en atencion a lo antedicho y haciendo
un ANALISIS DE CONJUNTO entre las dneominaciones enfrentadas, notamos facilmente que la "D GO”
solicitada por la adversa legal constituye una REPRODUCCION de la marca "GO, registrada a nombre de mi
mandante. Que, ademds la marca solicitada por la contraria pretende distinguir los MISMOS PRODUCTOS
que distinguen las marcas de mi mandante, amparados en la MISMA CLASE del nomenclador oficial. Que,
la Sefiora Directora también debe considerar que las marcas de mi mandante son MARCAS FAMOSAS que
como tales gozan de una proteccion especial reconocida por muestra propia Ley de Marcas al establecer
expresamente que no pueden registrarse signos que constituyan una REPRODUCCION e IMITACION, total
o parcial, de un signo distintivo NOTORIAMENTE CONOCIDO (..,)" -=-=-=====s=mms s

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

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
N R TR E TG - = w4 e i AR S s A e i

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacion solicitada “D GO Y
ETIQUETA" (Clase 09) frente a las marcas oponentes registradas *GO Y ETIQUETA" (Clases 09, 36, 38 y 41),
“TIGO Y ETIQUETA" (Clase 09, 35,36,38,41,44) y “TIGO BUSINESS Y ETIQUETA (Clase 09, 35,38,41,42)"se
advierte que, si bien las marcas comparten el vocablo “GO® dichos elementos comunes resultan
insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas
estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.------------------s e memcimi s

Que, al realizar el analisis fonético debe tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ritmo y acentuacion. Al respecto, la marca en tramite se articula en dos silabas como "D-GO"
y las marcas oponentes presentan en una de sus denominaciones una tnica silaba, "GO" y en las otras el
vocablo se encuentra en conjunto con otros elementos (TI-GO/ TI-GO BUSINESS), lo cual genera una
distincion fonética, debido que al pronunciarlas, tenemos que la impresion auditiva que generan, es disimil.
Estas variaciones estructurales descartan cualquier semejanza ortografica y auditiva relevante, como se
L e B Bl L T T T B

DGO (marca solicitada), y
GO (marcas oponentes)
TIGO

TIGO BUSINESS

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY ™ senalafi cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del'pt I':‘nf_'.'{ la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 228 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “D GO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N° 89124/2022, SOLICITADA POR VRIO CORP.-------

secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritme de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan mds al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una

s;mrhrud visual menor qgue fas efemen tos que aparecen df comienzo. Del mismo modo, fas silabas o fonemas

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene una figura estilizada de
color azul formada por un trazo curvo y en el centro de dicha figura se encuentra un circulo de color
naranja, que generan visualmente la apariencia de una letra “D". A la derecha del elemento figurativo se
encuentra el componente denominativo “GO”, representado en letras maytisculas de color naranja, con
tipografia gruesa y estilo redondeado. La combinacién del simbolo azul con el circulo naranja genera una
imagen visual de direccion, movimiento y avance. Por su parte, segun se observa en el sistema informatico
de la institucion, la marca "GO" y la marca “TIGO" posee una etiqueta dentro de un cuadrado de color azul
oscuro. En el centro se encuentra la denominacion *GOfTIGO" en letras blancas, estilizadas y de trazos
gruesos y redondeados. Complementan el disefio dos elementos curvos de color blanco: uno ubicado sobre
la letra *O" y otro debajo de la palabra “GO", generando la impresién visual de una sonrisa o de un rostro
amigable. El conjunto transmite una apariencia de un rostro amigable. En conclusion, entre las marcas
comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que
todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles, originales y distintivas, en
todos los planos de comparacidn, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno
consumidor.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 228 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
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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 las denominaciones de las marcas *D
GO” (solicitada), “GO" (oponente) y *TIGO" (oponente), coinciden en el vocablo inglés “GO", segin la
bisqueda realizada, en el sistema informatico de la Institucion figuran otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares: GO, clase 09, Registro N® 555292 a nombre de DG CAPITAL LIMITED;
HAPPY GO, clase 09, Registro N® 483519 a nombre de Wen Chieh Su.; GO LINE, clase 09, Registro N® 495677 a
nombre de Adel Hassan Awad; GO PLAYER, clase 09, Registro N* 609906 a nombre de DIEGO MARTIN
LABORES GIMENEZ; GO DATAPAR GO, clase 09, Registro N°® 630087 a nombre de DATAPAR S.A.; extremo
que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la
marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente, ---------

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

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado
constituye un indicio claro de que el elemento comiin “GO" carece de suficiente fuerza distintiva como
para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines
del cotejo marcario y debe ser descartado del anilisis, en tanto los vocablos de uso comtn pueden ser
utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiacion exclusiva, tal y como lo expresa
claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista
en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la proteccién de exclusividad no se
extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso comiin o necesario en el comercig”, --------

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General arribaa
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, =«-sssseeesseescoaion.
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* Sanches Herrero, Andrés, “Confusion de Marcas” Editonal La Ley. Asuncion, 2013,

' Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonizacién del derecho de
marcas en & MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabriel A, y Gabriela M, Sourasse. Ediciones La Roeca, 2000, 367 phginas,
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DIRECCION MACIONAL DE
d PROPIEDAD {1 GOBIERNO g1 | PARAGUAI

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 228 de fecha 21 de marzo de 2025 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LINgInnng. «s-ssemsems e sotiaii S s s e b i el anim s s w5

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *D GO Y
ETIQUETA®, Clase 09, Expediente N° 89124/2022, solicitada a nombre de VRIO

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.
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