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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1863 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HAPPY FOOD
ZERO! Y ETIQUETA”", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49250/2023, SOLICITADA POR FEDERICO CARLOS
SECRETY, oo miamio i e e e

Que, esta combinacion estratégica posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercada.
En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales
para ser clasificada como geneérica 0 descripiva. =« e e

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

"

MISMAS Propiedades O CaraClerIS IS, "= mr e e e e i

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1863 de 16 de noviembre de 2024 dictada por la Direccién de
I T S, o o B 0 B B 8 e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “HAPPY
FOOD ZERO! Y ETIQUETA", clase 30, Acta N® 49250/2023, solicitada a nombre de
FEDERICO CARLOS SEGRETL —-n--mm=noammmnnsomres oo mniasminnsssnn s some pissnsannsess aonissansnisn

Art.32  NOTIFIQUESE.------------s--=ssemesmeemse oo o T S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1863 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HAPPY FOOD
“ZERO! Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49250/2023, SOLICITADA POR FEDERICO CARLOS
SEGRETI —+--rsssnmesessrssmsssssmasas s ssscanss s sens e emes

Asuncion, 2 Q JUN 2076
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de FEDERICO
CARLOS SEGRETI, en contra de la Resolucion N° 1863 de 16 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion
de Marcas, T TR

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2025 se presenta la representante convencional de FEDERICO CARLOS
SEGRET], e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N® 1863 de 16 de noviembre de
2024 dictada por la Direccion de Marcas. ----=--=====ssssmsmmrmmnnrnne s e ms s s anm s e e s s s e

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
g g L R

Que, en fecha 05 de marzo de 2025, la representante convencional de FEDERICO CARLOS SEGRETI,
expresé agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 07 de marzo de 2025, —-------——rrrrrmrr s rs cr s r s s s m s ns s st s s mnatmm s s tmmmas e emmane

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.)Que la solicitud de registro de la marca HAPPY FOOD
ZERO! ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de
la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en
la siguiente prohibicién: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacién se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger., En consecuencia no
ha lugar a lo solicitadoy(...)" -=-+====-+===rmrsrrnmrre e s st e s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...)de ninguna manera la marca de
mi mandante se encuadra dentro de estas situaciones, la denominacién "HAPPY FOOD ZERO" NO designa
algin producte que protege, podria considerarse en el peor de los casos evocativa, pero claramente
constituye una expresion de fantasia para la clase 30. Basta con hacer un simple analisis de la
denominacion para entender que, desde ningtin punto de vista, se designa en la misma algun producto
protegido en la clase. Denominaciones genéricas para la clase 30 serian CAFE, CACAO, ARROZ, PAN,
CHOCOLATE, HELADOS. Esas denominaciones si, efectivamente, definen el producto que se protege.
Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen el producto, a saber; SABROSO,
COLORIDO, AMARGO, DULCE. Por ende y segtin lo establecido en la propia ley de marcas, articulo 2 inciso
e, definitivamente no puede ser considerada genérica ../.. atin cuando las marcas evoquen alguna
caracteristica del servicio o producto que protegen, siguen siendo viables y pasibles de registro. Nuestro
marco legal lo permite asi como la jurisprudencia y doctrina marcarias .../..es importante mencionar que Ja
solicitud de registro posee un elemento grafico novedoso; que le otorga a la solicitud mayor distintividad y
P T o - ()

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no g
Ly T T o T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1863 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HAPPY FOOD
ZERO! Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49250/2023, SOLICITADA POR FEDERICO CARLOS
SEGRETI, — ————-ecnmsimcasmsssnas amcasniasnasia st et sesemtanens

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamanio de los productos o servicios. Dicho caricter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca "HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA”" fue presentada para
cubrir productos de la glase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *Todos” La
clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas,
verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, asi como los aditivos para
realzar el sabor de 10s aliMentos. ' ««-«=s«smsssmrmemmnsmmn e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *"HAPPY FOOD ZERO! Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la
misma brinda informacién acerca de las caracteristicas de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos
que la denominacion *HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario
con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la
presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda informacion necesaria o usual sobre las
R e L e e R R R R R R e R R e i

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “HAPPY FOOD ZERO! Y ETIQUETA"
representa una creacion lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideolbgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadors, —-see et et

Que, la marca solicitada posee una etiqueta que acompafia a la denominacion “HAPPY FOOD
ZERO!", la etiqueta consiste en los vocablos “HAPPY FOOD" en letras caracteristicas de color negro sobre

marca solicitada

b

[rireccian h.mmnatderpledad Intelectual. Clasificacitn de Miza - 13* edicion, versidn 2026. Disponible en:
hitps rwwwdinapreov.oy portabs Yoropiedsd- industoalfima easiclagticacronniealstige=S1ag
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 208 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUFLIT",
CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 52251/2023, SOLICITADA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A.CLF —--------

Asuncion, 29 JUN 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LABORATORIOS
RICHMOND S.A.C.LE en contra de la Resolucion N° 208 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas, -« e e s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 09 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de LABORATORIOS
RICHMOND S.A.C.LF, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 208 de fecha 20 de
febrero de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, — -« e e

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso
gLy L R T

Que, en fecha 14 de julio de 2025 el representante convencional de LABORATORIOS RICHMOND
S.A.C.LF. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 21 de Julio de 2025, — =« e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)JQue la solicitud de registro de la marca NUFLIT
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacién 2015-1543451 NUFLOR Clase 5 Registro Titular 429948 Intervet International B.v. [NL]
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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado...)" ---==---========s=esszzeaes

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: “(..)Que,
tenemos que hacer notar Sra. Directora que la comparacion realizada entre la solicitud de registro de mi
cliente y la marca antecedente se han llevado a cabo de manera somera y aislada, y no de forma conjunta
../.. basta una simple comparacion entre las marcas para demostrar que las diferencias entre ambas son
abismales y que el ptblico consumidor no podra jamas confundir a la marca “NUFLIT" con *NUFLOR", la
principal diferencia se puede notar al realizar la separacion de silabas de cada una, ya que gramaticalmente
existen diferencias comprobables entre ambas Marcas (...)" ««--«-=sssummmmmm

Que, corresponde a esta Direccidon resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly L

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comun ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles eftye si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguendgilentidad ynarcaria.

nela Crstaldo

I enet .r'.lt:'.lla
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 208 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUFLIT",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 52251/2023, SOLICITADA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A.CLF —--------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo diStintivo, " «=--s==s=ssssssmsrssmsmemsmmassnnsaesanaanaaas

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la junisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
1L 11 T

NUFLIT (solicitada), y
NUFLOR (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causarin confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente. oo s s e s e e st e

Que, como es sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a
sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -adin en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. —----=--===v=---=--

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio™ que: “Para
apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la impresion general y los principales elementos del signo®. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio *“NUFL", difieren ampliamente en sus
respectivas terminaciones IT - OR, estas diferencias gramaticales conlleva a una notable diferencia fonética:
NUFLIT - NUFLOR, por ello no necesariamente causaran confusion en el seno del ptblico consumidor
pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. —---=====s=sssmmeemem e

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefala cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de fas letras o caracteres, la posicidn de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitudfonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, la enke

signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con U
',I Ab

L4

'"BREUER M. Pedro C. Tratado de marcas de fabrica y de comercio. Editorial Robins. Boenos Arres. 1946,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 208 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUFLIT",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 52251/2023, SOLICITADA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.LF, —----=---

pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
Posterior ALEOSAN (.. ) ===rmrrrrm e e e e e s ne e e s a e e m e

Que, la diferente terminacion de las denominaciones (NUFLIT - NUFLOR) genera una impresion
grafica distinta. De dichas diferencias ortogrificas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es
bastante disimil: NUFLIT - NUFLOR. —-- memsssssssssssessssessecas

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo *NUFLOR" registrada para la clase 05 comprende: “Todos los articulos de la clase 5,
comprendiendose entre ellos productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para
nifios y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas
dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dafinos”; mientras
que la marca en tramite de registro “NUFLIT" solicita la cobertura para los productos especificos de la glase
05, ‘“Exclusivamente para el tratamiento de enfermedades neurologicas y de la esclerosis
mﬁ[np[e o B 5 e R L R S e

De la cobertura sefialada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos de la
clase 05 destinados al tratamiento de enfermedades neurolégicas y de la esclerosis multiple, —------------—--

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

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N° 208 de fecha 20 de febrero de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas, «=-«---sss e e et

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"NUFLIT", clase 05, Expediente. N°® 522512023, solicitada a nombre de
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.LF, — -r-esrmimags oo ceemmaecaememcoses s e

Art. 32 NOTIFIQUESE. -----------=-====msmmmememmneenas - T L e

" Dhreceton Nacional de Propicdad Intelectual (DINAPT), Directrices para ef examen de marcas en Paraguay, pp. 147 v 266 . Disponible en:

=% el 5 L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3816 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “THE CORE
TRUST Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 85678/2024, SOLICITADA \ POR THE CORE TRUST
COMPANY LIMITED, —---nesessamsmsmmesmmtemssenmenmsmsssem ot e e s e s s s e mea e er amtem e m s man s ans s e ma s e mes

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de THE CORE TRUST
COMPANY LIMITED, en contra de la Resolucion N° 3816 de 01 de diciembre de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas, J; ——-----csm oo e e e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de febrero de 2026 se presenta la representante convencional de THE CORE TRUST
COMPANY LIMITED, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 3816 de 01 de
diciembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, «-----=---=s-errmmmsmm e e

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
lnterpuestﬂ‘ e R e

Que, en fecha 07 de abrnil de 2026, la representante convencional de THE CORE TRUST COMPANY
LIMITED, expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 10 de abril de 2026, — s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..)Que la solicitud de registro de la marca THE CORE
TRUST ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacién se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger,, En consecuencia no
ha lugar alo solicitadoy .. ) == s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.)a denominacion THE CORE
TRUST no designa el género de los servicios financieros, ni constituye una denominacion necesaria en el
comercio. Para que un signo sea descriptivo, debe ser una designacién necesaria, usual o comtin en el
comercio. Con la simple lectura de los servicios de la marca pretendida por mi mandante, se observa
claramente que la denominacion no es genérica, pues no expone en su denominacién el servicio que desea
ofrecer. THE CORE TRUS no es una frase comin en el comercio financiero paraguayo para describir
ningtin servicio. No existe tal “servicio de core trust”; para el consumidor en Paraguay, el término TRUST
evoca prioritariamente valores éticos de confianza y lealtad, no una figura del derecho anglosajén. La
interpretacion de la Direccion de Marcas requiere un proceso de traduccion al castellano; eleccién de una
acepcion técnica especifica entre multiples significados; y vinculacién con un servicio. Este proceso
deductivo excluye la inmediatez exigida por el Art. 2(...)" —«sseesms o

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IT‘ltE['pl.lEStD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afi
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o %ﬂi :
Egut |
Lijie
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3816 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “THE CORE
TRUST Y ETIQUETA®, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 85678/2024, SOLICITADA POR THE CORE TRUST
COMPANY LIMITED, —ssssssssssssmsssmessmmsammmsnnmnns smmssmnsm s s ssssms s smmsss s s amess : -

misma constituye la denominacién con la que necesaria y cornentemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios. Dicho caricter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs, 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca “THE CORE TRUST Y ETIQUETA" fue presentada para
cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Corretaje;
corretaje comercial; corretaje de valores; evaluacion financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles);
gestion financiera; servicios de financiacién; operaciones de cambio; suministro de informacion financiera;
suministro de informacion financiera por sitios web; corretaje de valores bursatiles; corretaje de acciones,
bonos y obligaciones; consultoria financiera; servicios fiduciarios; andlisis financiero; administracion de
negocios financieros; inversion de capital; transterencia electronica de fondos; asesoramiento financiero;
corretaje de seguros; evaluacion financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; suministro de
informacion sobre seguros; consultoria sobre seguros; servicios inmobiliarios; servicios de agencias
inmobiliarias; corretaje de bienes inmuebles; alquiler de oficinas [bienes inmuebles|: alquiler de bienes
B e e B o o i o L R e A R e S

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “THE CORE TRUST Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda informacion
acerca de las caracteristicas del servicio pedido. En ese sentido, tenemos que la denominacion *THE CORE
TRUST Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los servicios de
la clase 36 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y
tampoco brinda informacién necesaria o usual sobre las caracteristicas de los servicios, ----=-====r=s==rss-eev

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “THE CORE TRUST Y ETIQUETA” representa
una creacion lingiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora, ——s-eeesemmt sttt e s s st s e s

Que, la marca solicitada posee una etiqueta que acomparia a la denominacion “THE CORE TRUST",
aportando este elemento cierta distintividad a la marca: —---===semremmme e

marca solicitada
THE CORE TRUST

Que, esta combinacion estratégica posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado.
En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales
paraser clasificada conio Fen@nca 0 GeseriPliva s i e e S tin St s b s i i

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
pmpr’edad o carar:rerism‘a del p:vdur_'m 0 sem'w}:: que vaa d:'stingurr o aun de la actividad que desarrolla
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3816 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “THE CORE
TRUST Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 85678/2024, SOLICITADA POR THE CORE TRUST
COMPANY LIMITED. s e

titular de una marca evocativa deba aceptar, 0 no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

"

mismas pmp;’edades Lo i o o L

Que, ademas, es importante mencionar que la parte solicitante ya posee el registro de su marca “THE
CORE TRUST Y ETIQUETA" en nuestro pais. Segun la busqueda realizada en la base de datos del sistema
informatico de la Institucion, el solicitante posee los siguientes registros de su marca: Nros. 615347, 636170 y
636171 (en las clases 16, 35 y 45, respectivamente). Extremo que nos permite colegir el deseo del solicitante
de extender el registro marcario ya obtenido a los servicios pedidos de la clase 36. —-=---=---meemmomannnaaenns

Que, la denominacion solicitada, "THE CORE TRUST Y ETIQUETA', es a su vez la razon social de la
firma solicitante, THE CORE TRUST COMPANY LIMITED En otras palabras, la marca cuyo registro se
persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. A este respecto, cabe sefalar que la
legislacion marcaria otorga proteccion al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos de
la ley desde su primer uso piiblico. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el
propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma,
ya que esta solicitando el registro de su propia denominacion comercial, —=-----------=s-- s m oo

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 3816 de 01 de diciembre de 2025 dictada por la Direccion de
M s, — e e e e e e 2 S i e et

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca *THE
CORE TRUST Y ETIQUETA", clase 36, Acta N°* 85678/2024, solicitada a nombre de THE
CORE TRUST COMPANY LIMITED, —---------==--:

PO A e —— £
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 413 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ARPREX", CLASE 02 , EXPEDIENTE N® 22023/2025, SOLICITADA POR APREX S.A. —--

Asuncion, 79 JUN 7026
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de APREX S.A. en
contra de la Resolucion N° 413 de fecha 24 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de febrero de 2026 se presenta el representante convencional de APREX S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 413 de fecha 24 de febrero de 2026 dictada
por la Direccitn de Marcas, ==-s==-====r===ssssremsemmen e e s e s e a e s e e e e e e e

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
g 1 s

Que, en fecha 13 de marzo de 2026 el representante convencional de APREX S.A. expreso agravios.
Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
18 de Marzo de 2026, ——=+ssesseemsrmmnmm s e s s st a e e s e e s s asea s ana s s aa s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.. )Que la solicitud de registro de la marca ARPREX
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 2. Que habiéndose realizado Ia busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
202121112715 Denominacién ARDEX Clase 2 Registro Titular 559197 ARDEX GmbH [DE] Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 62 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado...)" =====ssssssesennsrsmnsnsnsnnnsinnnsnssrsess s s nea s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de APREX S.A. y manifiesta:
“(..)Realizadas las biisquedas en el sistema de la DINAPI arrojé un parecido del 43%, no un 99% como se
observa en la imagen adjunta ../.. al realizar la comparacion fonética se puede apreciar que existen
diferencias relevantes AR-PREX / AR-DEX NO COMPARTEN RITMO NI INTENSIDAD SONORA ../... Es asi
gue podemos concluir que la citada Ley prohibe el monopolio registral de términos necesarios o
evocativos tales como "AR" de forma aislada. (. ) —-mmmmmmm s

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

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, t

doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las SImlllmdesfﬁ!fl_ﬂh‘ﬁelns ampos g
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual, ~-----aeemememmeennnns o . e g
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 413 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ARPREX", CLASE 02 , EXPEDIENTE N*® 22023/2025, SOLICITADA POR APREX S.A. - =

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “ARDEX"
registrada en la clase 02 y la solicitud de registro de la marca “ARPREX" en la clase 02, 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 02, constituye un agravante significativo en el analisis de riesgo 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 denominacién solicitada es

muy semejante a la marca registrada, como se puede apreciar @ CONNUACION: —====-=rssssemmmsmrmmmmammaaaaaas
ARPREX (solicitada en la clase 02)
ARDEX (marca base de rechazo registrada en la clase 02)

Que, al realizar el cotejo de la marca solicitada "ARPREX" frente a la marca base de rechazo "ARDEX"
se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortogréfico, comparten el inicio y la desinencia
de la totalidad de su estructura ("AR/PR/EX" "AR/D/EX"). El consumidor normalmente percibe un signo en
su conjunto y no analiza sus diversos detalles, por lo que las pequerias diferencias en el niimero 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, las variaciones menores no constituyen un factor que permita diluir la
posibilidad de confusion. Al compartir una cadencia fonética casi exacta, los signos no logran diferenciarse
de Manera ConUNAENTE, —— - -mmm e e et

Que, tal como se ha mencionado las marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase 02, la marca
base del rechazo "ARDEX" se encuentra registrada en la clase 02 del nomenclador oficial, para: “Pinturas de
imprimacién; agentes antiherrumbre”; la marca solicitada "ARPREX” pretende el registro en la clase 02,
para: “Pinturas, pinturas para ceramica / pinturas ceramicas, pinturas ignifugas, aglutinantes para pinturas,
fijadores (barnices], pinturas de imprimacion, espesantes para pinturas, diluyentes para pinturas, materias
tintdreas, pinturas antigrafiti, trementina [difuyente para pinturas], enlucidos [pinturas] *, —-«-------<-=----

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 02
del nomenclador, esta Direccion General considera que no podrin 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 mayoria de los casos de conflicto
entre marcas ne 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 anilisis mas detenido. En estos
casos, la objecion al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacién con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusién en el sector pertinente de
consumidores. A estos efecms debe enmnderse parmnﬁ.!s;'én cualquier suposicion o percepcio

dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, ci

vinculo en realidad no existe. ™ —--erremeeemaeenennans R R 1= PASREEY e, .- SEVCo S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 413 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ARPREX", CLASE 02 , EXPEDIENTE N° 22023/2025, SOLICITADA POR APREX S.A. —-

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 aun teniendo en cuenta que las marcas
enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase 02, —-----eermrmemmmmmm e

En conclusién, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“ARPREX" no podra coexistir con la marca base de rechazo “ARDEX”", con la cual presenta mas semejanzas
que diferencias en los campos visual y fonético, maxime considerando la naturaleza de los productos por
ambas comercializadas, —--sssme e

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, —-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 413 de fecha 24 de febrero de 2026 dictada por la
Direccion de Marcas, -=--=--=s-se s

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ARPREX", clase 02,
Expediente. N*® 22023/2025, solicitada a nombre

Art. 32 NUTIFTQUESE. ................................... R b SR ERe e, et

Hrpertin Generalde

Dirptzinn Naczezalde Flen



DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD »} GOBIERNO vm. | PARAG Al
INTELECTUAL _# PARAGUAY | REKUAI

o Rm]ud&n@ ft 5 0

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1811 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ARCA
GROUP Y ETIQUETA”", Clase 35, EXPEDIENTE N® 86759/2017, SOLICITADO POR ARCA GROUP S.A.-------===---

Asuncion, 7 0 JUN 7076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Arca Group S.A.,
contra la Resolucion N2 1811 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; --------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2011 se presenta el representante convencional de Arca Group S.A.
, & interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N? 1811 de fecha 14 de noviembre de 2024,
dictada por la Direccion de Marcas, ==« «esesess e s e

Que, en fecha 28 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APl IO N TP E0.~==~=mmmmmmee eeeeeeeeemae as

Que, en fecha 04 de febrero de 2025, el representante convencional de Arca Group S.A., expresd
agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 10 de febrero de 2025, «-=-=ems e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2007-724182 Denominacién EL ARCA Clase 35 Registro 309987 Titular Sup, Lee [PY]. Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-====-========rmsemmmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(...) La diferencia fonética constituye
una diferencia fundamental entre las dos marcas. Es evidente que ambas marcas constituyen fonemas
absolutamente disimiles que hacen que la pronunciacion de ARCA GROUP este destinada a diferenciarse y
no a confundirse con EL ARCA una vez que coexistan comercialmente..,/.. La diferencia de los servicios
implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusion. Ademas, la Autoridad Administrativa no
cita ni siquiera un articulo o servicio protegido por la marca que pueda relacionarse con los servicios

"

protegidos por la marca de mi representada (...) " -=-==--=rrmrr

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L 4 o R

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia 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 interesesfan vilidod\como el
derecho a constituir UNAa MArCa. ---=---srrssmmrmmmrm ettt ssmmnz oo " ---------------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1811 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ARCA
GROUP Y ETIQUETA”, Clase 35, EXPEDIENTE N° 86759/2017, SOLICITADO POR ARCA GROUP S.A.~-=-===+=== -

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe 0 no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca mixta "ARCA GROUP Y ETIQUETA " Clase 35 y |la marca registrada
"EL ARCA” Clage 35, sn--ro-r-erareeresomssmncssencannanesmstamssrnass s sssessmescans e mnanroeanmeas smeemaerssana s s

Que, desde el punto de vista ortogrifico, se advierte que ambos signos comparten el elemento
denominativo *ARCA", diferencidndose porque la marca antecedente incorpora el articulo “EL" al inicio,
mientras que la marca solicitada anade el vocablo *GROUP". En consecuencia, si bien existe una
coincidencia parcial derivada del término *ARCA", la estructura y composicién de los signos presentan
B T 1 T | T S ——

Que, desde el punto de vista fonético, las expresiones “EL ARCA" y "ARCA GROUP” poseen distinta
extension, cantidad de silabas, ritmo y cadencia. La incorporaciéon de los términos adicionales "EL" y
*GROUP" genera una sonoridad diferenciada, produciendo impresiones auditivas que no resultan idénticas.
Finalmente, desde el punto de vista ggnceptual, la marca antecedente "EL ARCA" remite de manera directa
e inmediata al concepto de un objeto determinado —un arca o cofre, evocando una idea concreta y
singular. En cambio, la marca solicitada "ARCA GROUP" desplaza el eje conceptual hacia la identificacion de
una estructura empresarial, generando una idea global distinta. Por ello, las diferencias conceptuales
existentes contribuyen a diferenciar ambos signos y disminuyen la posibilidad de que el piblico
consumidor les atribuya un mismo origen empresarial.

EL ARCA (marca solicitada), y
ARCA GROUP {marca base de rechazo)

Que, no obstante, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el dinico 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 atin teniendo en cuenta los demas factores adicionales que serin analizados en la
PreS Nt TS0 U O~ o e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vernos que la marca antecedente “EL ARCA® posee el
registro N° 460512 en la Clase 35 con la siguiente cobertura de servicios: “..tales como importacion,
exportacion, venta de articulo de confecciones en general..”. Por el contrario, la marca en traimite “ARCA
GROUP" busca en la misma clase la proteccion especifica de:".Servicios de gestion de negocios
comerciales, administracion comercial, trabajos de oficinas, agencia de importacion, exportacion, agencia
de publicidad, direccion de empresas, asesoramiento en direccion de empresas, recurso bums
marketing, venta al por menor, ventas y pmmocmn para terceros... Del cunn‘aste se desprende fjue amba
marcas e encue 5 .

o Cﬂﬁtﬂdu
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' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn, 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1811 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ARCA
GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N* 86759/2017, SOLICITADO POR ARCA GROUP S.A.--------+----

servicios. En consecuencia, la coincidencia parcial en determinadas actividades propias de la Clase 35 no
resulta suficiente, por si sola, para concluir que exista una identidad o una superposicion total entre las
coberturas, toda vez que el objeto principal de los servicios protegidos por cada signo presenta diferencias
relevantes en cuanto a su naturaleza, finalidad y dmbito de prestacién. Esta circunstancia constituye un
elemento que disminuye el riesgo de asociacion o confusion en el piblico consumidor y favorece la
coexistencia pacifica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés publico ni los
derechos de los titulares. === seeme e e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: “(..) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesar con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios
en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podran coexistir
en el registro marcas similares para productos distintos, atn cuando estos se encuentren clasificados en la
misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden coexistir dos marcas
similares teniendo en cuenta el cardcter diferente y no competitivo de los productos especificados para
cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase
NCL 9: Marca cuyo Registro se solicita, (logotipo) "Sinergy” Clase 9 - Cables telefénicos, enchufes eléctricos,
adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables
de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores. Marca anterior, “SINERGY™
Clase 9 - Cables telefonicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable
coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas,
tomacorrientes, INtermuProres. (.., ) === e e e e

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el
ambito de proteccion del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su proteccion. En el
caso que nos ocupa, la diferenciacion entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que
responde a una segmentacion clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el
consumidor incurra en confusion respecto al origen empresarial de los servicios,-------=----=----====reemmeemmmees

Que, adicionalmente, se observa que la marca solicitada “ARCA GROUP" se presenta como una marca
mixta, integrada por un elemento denominativo y un elemento figurativo. La etiqueta consiste en la
representacion grafica de un globo terriaqueo en color azul, con los continentes representados en un tono
verde claro. Igualmente, se observan dos flechas curvas de color verde, orientadas en sentidos opuestos,
rodeando parcialmente el globo, las cuales generan una impresion de movimiento circular. Por su parte, la
marca antecedente “EL ARCA" constituye una marca puramente denominativa, carente de elementos
graficos o figurativos que la acomparnien. En consecuencia, la incorporacion del disefio antes descripto dota
a la solicitud de una configuracion visual propia, facilmente perceptible por el consumidor, generando una
impresion de conjunto distinta de la producida por la marca antecedente. Dicho elemento figurativo
constituye un factnr ad:cmna] de diferenciacion, que cnntnbuye 4 reﬁ::rzar la dlsnnnwdad glul:la] del signo

* Direccion Nacional de Propicdad Intelectual (DINAPL), Direcirices para ef excmen de marcas en Paraguay, pp. 230,231 .05
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1811 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“ARCA
GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 86759/2017, SOLICITADO POR ARCA GROUP S.A.-=-=========+

Marca Solicitada: Marca Antecedente:

denominativa

En conclusion, entre la marca registrada y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho
menos de considerable o significativa magnitud, ya que ambas contienen elementos diferenciadores y en
su conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor. ==-=====ssessssrmmemmmmmee e craeaes

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “ARCA
GROUP Y ETIQUETA”®, coincide con la razon social de la firma solicitante, ARCA GROUP S.A. En ese sentido,
la marca solicitada se identifica directamente con la razén social que presenta la firma propietaria, lo cual le
otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo 11, relativo al
"Nombre Comercial® y las diversas situaciones juridicas vinculadas @ él. -===sesesmmm s e

Que, la legislacion marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccion
desde su primer uso puiblico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “El nombre comercial podra
estar constituido por fa designacion, el nombre del comerciante, la razén social o denominacion social
adoptada, la ensena o la sigla usada legalmente en relacién a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso publico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “E/l titular de un nombre comercial tendrd el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido. o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un dafio econémico o comercial injusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestion persigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.--=-==«=sssssmesmsnrmscnnnnnnnn.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un signo gue-pasee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarsg injserta dehjro
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1811 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ARCA
GROUP'Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N® 86759/2017, SOLICITADO POR ARCA GROUP §.A,--=-=-====-=-

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1811 de fecha 14 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas. -----====-==sm s

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de regjstro de la marca “ARCA
GROUP Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N® 86759/2017, solicitada a nombre de
ARCA GROUP 5.A.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1389 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ONIX Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N® 49969/2021, SOLICITADO POR RIN.C. DE NIZAM FOUAD
CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.LR.L)

PARAGUAI
REKUAI

Asuncion, 7 1 JUN 2006

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RN.C. DE NIZAM
FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ELRL), contra la
Resolucion N2 1389 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada por la Direccidn de Marcas, y; -----=-=--+=-===scceuseee

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de RN.C. DE
NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.LRL), e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1389 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada
por la Direccion de Marcas. -« e e

Que, en fecha 24 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
jnterpuestﬂl ........................................................................................................................

Que, en fecha 22 de agosto de 2023, el representante convencional de R.IN.C. DE NIZAM FOUAD
CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.LR.L), expreso agravios. Esta

Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de
SEPHEMDIE @ 2023, -=n-srmeennsrsnmranneasssasen s sssssnen s sassan e semsmeasmman e s mmes nmmamans emes smmesstsssnsastasenane

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resclucién considera que: “(.) Que, habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2018-1859933 Denominacion SAMSUNG ONYX Clase 9 Registro 505314 Titular Samsung Electronics Co., Ltd.;
Expediente 2018-1861667 Denominacion ONYX Clase 9 Registro 505473 Titular Samsung Electronics Co.,
Ltd. [KR]. S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes cuentan con
identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripcion, como nuevo registro. por lo que de conformidad
al artfculo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...) " -=====-===sr=smesmmmsmenminsinnaaes

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: %(..) El Sefior Director en la
mencionada resolucién no tuvo en cuenta todos los aspectos por completo y ni se ha analizado con
cabalidad las denominaciones "ONIX" y “SAMSUNG ONYX" (MARCA COMPUESTA), que ademds que la
marca solicitada se encuentra limitada para un producto especifico (RECEPTOR SATELITAL), que a simple
vista se observan que son totalmente diferentes en todos los aspectos, por mas de que tenga algunas letras
en comun, no significa que se pueda analizar en forma separada. Las marcas “SAMSUNG ONYX" es una
marca compuesta y el consumidor los analizara como tal. Ademads, se debe tener en cuenta que existen
varias marcas registradas con la denominacién OTWX , ONYX (.)™
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢# 1389 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ONIX Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 49969/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD
CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.LR.L)

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N°® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
AT 5 TSI KEBE TGO <o e i b S S e 2 S e e S e A e i

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca mixta “ONIX Y ETIQUETA " Clase 09 y las marcas registradas
"SAMSUNG ONYX" Clase 09 y “ONYX” Clase 09, ------=-=ssnsemme e e

Que, efectuado el cotejo priogrifico de los signos en conflicto, se advierte que la denominacion
principal de la marca solicitada "ONIX" presenta una elevada proximidad grifica con el elemento
denominativo predominante de las marcas antecedentes "ONYX". En efecto, ambos vocablos comparten la
misma secuencia de las letras “O-N-X", manteniendo idéntica estructura y longitud, diferenciindose
tnicamente en la sustitucion de la letra /" por la *Y", asi como en la incorporacion del acento circunflejo
sobre la vocal inicial "0” en la marca solicitada. Tales diferencias constituyen modificaciones de escasa
entidad visual, insuficientes para neutralizar la marcada semejanza grafica existente entre los signos. -=------

Que, desde el punto de vista fonético, corresponde considerar la cantidad y disposicion de las silabas,
asi como |a cadencia, el ritmo y la entonacion propios de cada signo. Bajo dicho anilisis, se observa que las
expresiones "ONIX"y "ONYX"presentan una pronunciacion pricticamente idéntica, al conservar la misma
estructura silabica y una sonoridad altamente coincidente. Finalmente, en el plano conceptual, se advierte
que el término "ONIX/ONYX" constituye una variante ortogrifica de la denominacion utilizada para
identificar la piedra preciosa conocida como Gnix', === =xemmmmrms

ONIX (marca solicitada), y

“SAMSUNG ONYX" (marca base de rechazo)
“ONYX" (marca base de rechazo)

Que, no obstante, 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 mcimar la balanza
a favor del rechazo, mas aiin teniendo en cuenta los demas factores adicionales que serin apalizados en la
presente resolucCiln. ~---ss=resmrrmemrecermerren e e e s s e e s s n e . semmans
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* Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas™ Editonial La Ley. Asuncidn, 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1389 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ONIX Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 49969/2021, SOLICITADO POR RN.C. DE NIZAM FOUAD
CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.LR.L} --

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca antecedente "ONYX" posee el
registro N° 505473 en la clase 09 con la siguiente cobertura de productos: “..Monitor LED de cine; pantalla
LED de cine; software para procesamiento de imagenes, incluida la postproduccion, y masterizacion para
pantallas LED de cine; comprendidos en la clase 9 (NUEVE) del Decreto N° 8562 del afio 2012.."
Igualmente, la marca antecedente “SAMSUNG ONYX" posee el registro N° 505473 en la glase 09 con la
siguiente cobertura de productos: “.Monitor LED de cine; pantalla LED de cine; software para
procesamiento de imdgenes, incluida la postproduccién, y masterizacion para pantallas LED de cine,
compredidos en la clase 09 (NUEVE) del Decreto No. 8562 del ario 2012." Por el contrario, la marca en
tramite “ONIX" busca en la misma clase la proteccitn especificade: “.. EXCLUSIVAMENTE RECEPTOR
SATELITAL". Del contraste se desprende que ambos signos se encuentran en la misma clase, pero
enfocados en productos de distinta naturaleza, finalidad y caracteristicas, lo cual determina una
diferenciacion clara en cuanto a su uso y a su destinatario. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una
coexistencia pacifica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés publico ni los
derechos de los fulares. -« ----smmm e

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el
ambito de proteccion del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su proteccion, En el
caso que nos ocupa, la diferenciacion entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que
responde a una segmentacion clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el
consumidor incurra en confusion respecto al origen empresarial de los productog,---«--s-eeessesisniannns

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: “(..) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrd determinar que en ciertos casos podrin
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aiin cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el caricter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén
clasificados en la misma clase NCL 9: Marca cuyo Registro se solicita, (logotipo) “Sinergy” Clase 9 - Cables
telefonicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de
computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes,
interruptores. Marca anterior, "SINERGY™ Clase 9 - Cables telefonicos, enchufes eléctricos, adaptadores de
enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables
eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, INterruptores.’(..) % -=«--=-=sxsc s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de reglstrahllldali de Ia solicitud de registro, Esta Direccion Genera] considera que es un signo que
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! Dhireccion Macional de Propuestad Intebectual (DMNAPE), Direcirices para of exomen de marcas en Paraguay, pp. 230,231
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 1389 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ONIX Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 49969/2021, SOLICITADO POR RN.C. DE NIZAM FOUAD
CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.LR.L) e i

n

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 18 REVOCAR la Resolucion N° 1389 de fecha 11 de agosto de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas, —===—=s—smscrmrrmrr e e e e e e s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca *ONIX",
Clase 09, Expediente N°® 49969/2021, solicitada a nombre de RN.C. DE NIZAM
FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1715 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ONIX
Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N® 49700/2021, SOLICITADO POR RN.C. DE NIZAM FOUAD
CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L)---

A A

Asuncién, ] | JUN .i'L'iE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RN.C. DE NIZAM
FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ELRL), contra la
Resolucion N2 1715 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Direccitn de Marcas, y; -----------=-------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de RN.C. DE
NIZAM FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.IRL), e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1715 de fecha 20 de septiembre de 2022,
dictada por 1a Direccion de Marcas.----=--=ssmemmmm e e

Que, en fecha 24 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
intfrpuestul -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 22 de agosto de 2023, el representante convencional de R.N.C. DE NIZAM FOUAD
CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.LR.L), expresd agravios. Esta
Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de
SEPHEMBIe de 202, corme e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2014-1444275 Denominacién O ONIXX Clase 35 Registro 505295 Titular Celexx S.rl [PY]. Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes cuentan con identidad plena, dando la
imposibilidad de su inscripcién, como nuevo registro. por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (... ) ===========s=mrmrm e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(...) Resulta arbitrario pretender que
existan semejanzas con la marca solicitada, ya que como denota a simple vista no existe identidad de
radicales. Tanto silabas medianeras como desinencias no son iguales, por ende, las marcas en pugna no
resultan confundibles. Y cabe resaltar que combinacion que la marca solicitada lleva una etiqueta hace una

registradas con fa denominacion ONIX, ONYX(...) = -==sensssemm s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1715 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ONIX
Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N°® 49700/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD
CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.LR.L)

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho @ CONSHtUIr UNA MANCA, === === === mmr o e o s e s e st e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca mixta “ONIX Y ETIQUETA " Clase 35 y la marca registrada "0
ONIXX Y ETIQUETA" Clage 35, =---r+==sssssesssasassmsasmmssssasm e s s s smmsm s sms s s e s s e sase s e s

Que, desde el punto de vista ortografico, se observa que ambos signos presentan una significativa
coincidencia en su elemento denominativo predominante. En efecto, los vocablos "ONIX" y "ONIXX™
comparten la misma secuencia de letras esenciales “O-N-1-X", diferenciandose tnicamente por la
incorporacién de la letra “X"adicional al final de la marca antecedente, asi como por el empleo del acento
circunflejo sobre la vocal inicial “0" en la marca solicitada. Asimismo, si bien la marca antecedente posee
inicialmente una letra “O" estilizada, dicho componente cumple una funcién meramente ornamental y no
desplaza el protagonismo del vocablo “ONIXX", que contintia siendo el elemento de mayor fuerza distintiva
dentro del conjunto marcario registrad. -----===-s==ssmrrs e e e

Que, desde el punto de vista fonético, corresponde considerar la cantidad y disposicion de las silabas,
asi como la cadencia, el ntmo y la entonacion propios de cada signo. Bajo dicho andlisis, se observa que las
expresiones "ONIX"y "ONIXX"presentan una pronunciacion practicamente idéntica, al conservar la misma
estructura silibica y una sonoridad altamente coincidente. Finalmente, en el plano gonceptual, se advierte
que "ONIX/ONIXX" constituyen variantes ortogrificas de la denominacién utilizada para identificar la
piedra preciosa conocida COMO G, == -m-rmmrmmm e e

ONIX (marca solicitada), y

O ONIXX (marca base de rechazo)

Que, no obstante, 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 atn teniendo en cuenta los demis factores adicionales que seran analizados en la
presente resolciin. «-rasesmrecmmrsssmter oot s a e e e et bR e e e e s e s R s s s =

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca antecedente “0O ONIXX" PDSEE el
registro N® 505295 en la Clase 35 con la siguiente cobertura de servicios: “..Importacion, exportacion, y
comercializacion de cargadores para celulares usb y con bluetooth, paﬂanre-s b!ueroor "k

' } L

! s e wikipedia, org ekl MC a4 3nix

! 8inchez Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn, 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1715 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ONIX
Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N°® 49700/2021, SOLICITADO POR RN.C. DE NIZAM Fnum
CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ELR.L)

auriculares, baterias externas, estuches para celulares tipo mobo, cargadores, inhalambricos, pendrives y
afines..”. Por el contrario, la marca en triamite “ONIX" busca en la misma clase la proteccion especifica de:
“..SERVICIOS DE LA CLASE 35, TALES COMO; IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y
VENTA DE RECEPTORES SATELITALES. PUBLICIDAD Y MARKETING, ADMINISTRACION COMERCIAL.."
Del contraste se desprende que ambas marcas mmmmmmm
objeto especifico sobre el cual recaen sus servicios. En efecto, la marca antecedente se orienta a la
comercializacion de accesorios y dispositivos electronicos de uso general, mientras que la solicitud se
circunscribe a receptores satelitales, productos con una finalidad, caracteristicas técnicas, canales de
comercializacion y publico objetivo claramente diferenciados. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de
una coexistencia pacifica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés publico ni
los derechos de 108 ttulares. ==« rmmr s

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el
imbito de proteccién del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protecciéon. En el
€aso que nos ocupa, la diferenciacion entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que
responde a una segmentacion clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el
consumidor incurra en confusion respecto al origen empresarial de los servicios.-------=---====scesseereanees

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: “(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesar con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios
en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podrin coexistir
en el registro marcas similares para productos distintos, atin cuando estos se encuentren clasificados en la
misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden coexistir dos mareas
similares teniendo en cuenta el caricter diferente y no competitivo de los productos especificados para
cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén clasificados en la misma clase
NCL 9: Marca cuyo Registro se solicita, (logotipo) “Sinergy” Clase 9 - Cables telefonicos, enchufes eléctricos,
adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable coaxial, cable de computadora, cables de video, cables
de audio, cables eléctricos, timbres de puertas, tomacorrientes, interruptores. Marca anterior, “SINERGY™
Clase 9 - Cables telefonicos, enchufes eléctricos, adaptadores de enchufe, conectores de cable, cable
coaxial, cable de computadora, cables de video, cables de audio, cables eléctricos, timbres de puertas,
tomacorrientes, INteITUPIOTes. (... ) -===== === e s

Que, adicionalmente se observa que la marca solicitada presenta una etiqueta distintiva, la cual se
encuentra integrada por su denominacién "ONIX", representada en letras maytisculas con tipografia gruesa,
angular y de estilo geométrico, con caracteres inclinados hacia la derecha que transmiten una sensacién de
dinamismo, en color negro. Por su parte, la etiqueta de la marca antecedente posee en la parte superior
izquierda un disefio geométrico, conformado por una figura abierta de contornos gruesos y esquinas
redondeadas que evoca una letra "0", acompafada en su extremo superior derecho por un pequefio
rectaingulo de l:ulur celeste. D'Eb'.l]ﬂ del elemento ﬁguratwn se Encuentra la denumlnamﬁn "ONIXX", gscrita

= sy el s
" ) Di A fnrern
' Direccion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Direcirices pare ef examen de mercas en Paragay, pp. 230, ..li D:ﬂmﬁibﬁi‘ﬂr £ficng

hips, sl isipt e nvpy portal v propecddad-imdusinal marcas doecinces Mre ur L L'IT
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1715 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ONIX
Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N°® 49700/2021, SOLICITADO POR R.N.C. DE NIZAM FOUAD
CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.LR.L)------=---ssseznssnzscamsacnsaas

Marca Solicitada: Marca Antecedente:

e
Ve).Y/ ) 4
GNiXXOC

En conclusién, entre la marca registrada y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho
menos de considerable o significativa magnitud, ya que ambas contienen elementos diferenciadores y en
su conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de ::Dmpardcuf:n
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor. -«=---=srerermmmmmmrr e e

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

PORTANTQ,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1¢ REVOCAR la Resolucién N® 1715 de fecha 20 de septiembre de 2022 dictada por la
Direcciiin de Marcas, -—-=------s e e crai st a s e b a e e e i

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “ONIX",
Clase 35, Expediente N® 49700/2021, solicitada a nombre de R.N.C. DE NIZAM
FOUAD CHARROUF EMPRESA INDIVIDUAL DE PONSABILIDAD LIMITADA
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1.640 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SOYDELIVERY Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71754/2018, A NOMBRE DE DIROSAR
INTERNATIONAL S.A.

Asuncion, 9 0 [N 7075

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DIROSAR
INTERNATIONAL S.A. en contra de la Resolucion N° 1.640 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥; -«----=-se-ssmmm e e s se et e m s n e s mn o m e ne s am e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de DIROSAR
INTERNATIONAL S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N2 1639 de fecha 13 de
noviembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas.------==---=--= o es e

Que, en fecha 09 de junio de 2020 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L g TN R e —

Que, en fecha 15 de octubre de 2020, el representante convencional de DIROSAR INTERNATIONAL
S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 26 de noviembre de 2020, === === e mmemm e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: *Art. 2 Inc. e )... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo Solicitado, " --------==msmemmm s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) SoyDelivery es una “Startup”
uruguaya que ha tenido un gran crecimiento desde su lanzamiento. Ofrece a empresas la posibilidad de
enviar sus compras online a sus clientes y a personas la posibilidad de enviar cualquier paquete de un lado a
otro o también de generar dinero extra realizando los envios.../.. no constituye una marca descriptiva, sino
que simplemente se encuentra canformada por un vocablo evocativo, lo cual no impide su regfﬂrabﬂ.l’dad

“DELIVERY", que, traducido al e.s"panﬂf significa “entregas”. Es sabido que dicho término evoca a la
actividad que desarrolla mi representada, sin embargo la misma se encuentra acompariada por el vocablo
“SOY", ubicado al inicio del conjunto marcario, conformando asi UN CONJUNTO DE PALABRAS, las cuales
no deben ser desmembradas para su andlisis de registrabilidad, sino que deben ser analizados en su
conjunto, tal cual se ha solicitado.../... Sra. Directora, mi representada no pretende monopolizar el término
“DELIVERY", pues como se ha mencionado anteriormente, el mismo evoca la actividad prestada por mi

rf 4 e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.640 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SOYDELIVERY Y ETIQUETA®", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71754/2018, A NOMBRE DE DIROSAR
INTERNATIONAL S.A, ----senrresmmmsesmemeans e b

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 vilidos como el
derecho a CONSHEUIT UNA MAFTE, ~===mmmrmr e e e e e e e e e et s et o e kRt e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SOYDELIVERY Y ETIQUETA"
resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los servicios que se desea amparar, ===-=s==s===ss=sssmmsrmnormromen s meoeereen s cesee e c e ca s

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la proteccion de servicios comprendidos en
la Clase 35, con la siguiente descripcion: “..Administracién y gestion de negocios en el campo del transporte
v reparto, abastecimiento de productos y servicios para otras empresas, compilacion, in troduccion y
sistematizacion en bases de datos informaticas; compilacion y suministro de informacién comercial;
composicion de pdgina con fines publicitarios; informacién y asesoramiento comerciales al consumidor....”
(El subrayado es nuestro). En ese sentido, al analizar la denominacion solicitada, “SOYDELIVERY" se
advierte que estd conformada por la combinacién de dos términos: *SOY™, forma del verbo “ser”en primera
persona, y “DELIVERY™, palabra de origen inglés que significa “entrega” o “reparto”, y que ha sido
incorporada al uso cotidiano para referirse a las entregas a domicilio de productos o servicios solicitados
POr 105 CONSUMIAOTESs. —casnssesnssamsensiommnssannanastsrasfasnesnssntnsnmnann s st n o s s e s e oo

Que, si bien parte de los servicios reivindicados corresponden a actividades de administracion y
gestion empresarial, asesoramiento comercial y suministro de informacion, todos ellos se encuentran
expresamente circunscriptos al ambito del transporte, el reparto y el abastecimiento, razén por la cual la
expresion “SOYDELIVERY" mantiene una relacion directa con el objeto y finalidad de los servicios
T L [ [ T T T e b T

Que, la combinacion de ambos elementos genera una expresion cuyo significado resulta
inmediatamente comprensible para el consumidor medio, transmitiendo la idea de “soy quien realiza el
delivery (o reparto)”. De este modo, la denominacion no requiere de un esfuerzo intelectual, interpretativo
0 imaginativo para asociarla con los servicios pretendidos, sino que describe de manera directa e
inequivoca una caracteristica esencial de los mismos, esto es, la prestacion de servicios vinculados al
reparto, la logistica y la gestion comercial de actividades de entrega. En consecuencia, el signo informa al
publico acerca del sector econdmico en el que se desarrollan tales prestaciones y del tipo de actividad que
caracteriza al prestador, antes que identificar un origen empresarial determinado.---------=--=---=-seeseeee e

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresion de
agravios, acerca de la existencia de otras marcas regisiradas a nivel nacional que cuentap
denominaciones con la palabra “DELIVERY" (*BOLSI DELIVERY","ROCHESTER FOTODEL
otras) todas ellas poseen otros elementos distintivos o diferenciadores, mediante los cusig

O 18 LAY | [T AT i 1]
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1.640 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SOYDELIVERY Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N°® 71754/2018, A NOMBRE DE DIROSAR
INTERNATIONAL 5. A. === oo o oo e e e e e e

adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para que un signo adquiera la condicién de marca.
(Art. 1 Ley N® 1294/98 de Marcas). -==s-= s e e e s

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(..) La razén de politica publica que subyace a este motivo de denegacién del registro es que no
deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros
comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptive”, un signo debe considerarse siempre en relacién
con los productos o servicios para los que se utilizard la marca../..La Oficina denegari el registro de un
signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el piblico
pertinente como una informacién sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el
signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamano de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominacién solicitada no puede ser considerada
una marca evocativa o sugestiva, sino més bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza
distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las caracteristicas funcionales del servicio. Su
registro, por ende, podria afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de
uso comun o necesarias para describir actividades similares.----=----=s-smeerm e

Que, también resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de Médica y
Carlos Alberto Médica, quienes sefialan: (..) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podra
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hébiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (...)"" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jcudl serfa la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mas atin teniendo en cuenta que la denominacion pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales para su registro COMO MANCA.--=-======r==s===r==momrrre e s e e s s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Direccion General arriba a la conclusion de que
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. delabey 1294/98,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. ----------=------- -

! Direccitn Nacional de Propiedad Intelecual (DINAPL), Directrices para ef examen de marcas en Paraguay, p. 119. Disponible en:
latips:, Swowrw dlinapn gov. oy portal v progledsd-mdusteial mareas direcirices

! Baveiro de Modica, GE v Médicn, C.A (2020 Oposicitn a la soliciiud de Regictm, Moral de Devechnos fnteleciuales. (2% Ed. p. 148). Editorial Lo Ley
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.640 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SOYDELIVERY Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71754/2018, A NOMBRE DE DIROSAR
INTERNATIONAL S.A. ~=-=mcesemsenmmsmmnm e e n s eme e oo o ae e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1640 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada pur la
Direccion de Marcas, ----=-«-===-==csesemmmmm e smmsobases s e

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “SOYDELIVERY Y
ETIQUETA", Clase 35, Expediente N® 71754/20]8
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.260 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PY
PARAGUAY CULTURAL EXCHANGE Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 4?553.-‘2{)22 A NOMBRE DE

Asuncion, 7 0 JUN 2028

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SADY LORENA
SOSA GARCIA en contra de la Resolucion N° 1.260 de fecha 01 de agosto de 2023, dictada por la Direccion
de Marcas, R T PR

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de SADY LORENA
SOSA GARCIA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1639 de fecha 13 de
noviembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas,------====-===sresrmem s mmmm et

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APl O I PO o e

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de SADY LORENA SOSA GARCIA
expreso agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023, - - v e e me s e e e e e p e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc. e )... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado, ™-=-=========emeesemm e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Es importante mencionar que,
para que una marca pueda ser atacada como genérica deberd consistir ENTERAMENTE en un signo
genérico, lo que NO encontramos en la denominacion de esta marca ya que el mismo contiene cuatro
palabras y con esto cabe destacar que fa marca debe ser interpretada de manera CONJUUNTA ya que
constituyen una sola marca, tanto el examinador como el Sr. Director de Marcas han pasado por alto el
criterio mas importante a la hora de determinar la registrabilidad de una denominacion, o sea, al de evaluar
las marcas en su conjunto../...Es mds que obvio que no existe en ningan lugar del mundo servicios de la
clase 39 cuyo nombre genérico, contenga las palabras PY PARAGUAY CULTURAL EXCHANGE como
denominacion natural y necesaria, razén por fa cual no puede ser considerada como designacion
L ) N

Que, tal como lo Expresa el Art. 1 de la Ley N*® 1294/98, las marcas son mgnns que s sirven para distmgunr
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.260 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PY
PARAGUAY CULTURAL EXCHANGE Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 47558/2022, A NOMBRE DE
SADY LORENA SOSA GARCIA -~ rsesermnriasamsssmesencasesmasnisaiesmesesnmassensassnmmtessesnndennasamossasnasssassnisnsss

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHEULIT LIMA MATEA, «=nneenms e e o e et s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PY PARAGUAY CULTURAL
EXCHANGE Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se
refiere a caracteristicas propias de los servicios que se desea amparar, -«----s-ssssssmssmmsmi e

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la proteccion de gervicios comprendidos en
a Clase 39, con la siguiente descripcién: “.Servicios comprendidos en la clase 39 tales como:
acompanamiento de viajeros; reservas de plazas de viaje; reservas de viajes; servicios de viajes en coche
compartido; suministro de informacién sobre itinerarios de viaje; transporte de viajeros; transporte fluvial;
informacion sobre transporte; corretaje de transporte; flete [transporte de mercancias]; organizacion de
servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicacion en linea; organizacion de
transporte para circuitos turisticos; reservas de transporte; servicios de transporte para visitas turisticas;
servicios logisticos de transporte; transporte aéreo; transporte en automdvil; transporte en barco;
transporte en taxi; transporte maritimo; transporte protegido de objetos de valor; transportes
aeronduticos.-..." (El subrayado es nuestro). En ese contexto, al analizar la denominacién solicitada, vemos
que se encuentra integrada por los elementos "PY”, abreviatura cominmente utilizada para identificar a
Paraguay; “PARAGUAY", que alude directamente al pais; “CULTURAL", que refiere a actividades o
contenidos de caracter cultural; y “EXCHANGE", vocablo del idioma inglés cuyo significado es
“intercambio”. En su conjunto, la denominaciéon transmite de manera inmediata la finalidad, tematica o
caracteristicas de los servicios ofrecidos, especialmente aquellos relacionados con la organizacién de viajes,
transporte y actividades turisticas o de intercambio cultural. En consecuencia, la denominacion no cumple
una funcion distintiva, sino que se limita a describir el objeto o finalidad de los servicios que pretende

identificar, =======r=srrrerrrmrererere e e e e s s s r e s e e e e s e e

Que, la denominacién no requiere de un esfuerzo intelectual, interpretativo o imaginativo para
asociarla con los servicios pretendidos, sino que describe de manera directa e inequivoca una caracteristica
esencial de los mismos. En consecuencia, el signo informa al piblico acerca del sector econdmico en el que
se desarrollan tales prestaciones y del tipo de actividad que caracteriza al prestador, antes que identificar
un origen empresarial determinado. -« -ss e

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresion de
agravios, acerca de la existencia de otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus
denominaciones con palabras genéricas, sin embargo, todas ellas poseen otros elementos distintivos o
diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para
que un signo adquiera la condicion de marca. (Art. 1 Ley N® 1294/98 de Marcas), ----«===--smssmmsemsmminn

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan
sigue: (..} La razén de politica pubhca que subyace a este motivo de denegacion dE

-".:“

' Ihrecerin Nackonal de Propeedad Intelectual (IINAPL, Direcirices pava ef examen de marcas en Poraguay, o 119, lehlﬁu Mﬁ“*
hugpsswwew g, oy oty 3 promedsd-industogl marcis dinccinices . e hf.I"
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.260 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PY
PARAGUAY CULTURAL EXCHANGE Y ETIQUETA", Clase 39, EXPEDIENTE N° 475582022, A NOMBRE DE
SADY LORENA SOSA GARCIA.-- e

comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado “descriptivo’, un signo debe considerarse siempre en relacién
con los productos o servicios para los que se utilizard la marca../..La Oficina denegard el registro de un
signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el publico
pertinente como una informacién sobre los productos o servicios especificados. Tal serfa el caso cuando el
signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamario de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominacion solicitada no puede ser considerada
una marca evocativa o sugestiva, sino mas bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza
distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las caracteristicas funcionales del servicio. Su
registro, por ende, podria afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de
uso comun o necesarias para describir actividades similares. -«

Que, también resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de Madica y
Carlos Alberto Madica, quienes senalan:*(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podri
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)"7 Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jcudl serfa la capacidad distintiva de Ja
presente marca solicitada para su registro?, mas atin teniendo en cuenta que la denominacién pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos, En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales para su registro COMO MArCa. ===« smsm e e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Direccion General arriba a la conclusién de que
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, -=««-sssees s e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1260 de fecha 01 de agosto de 2023 dictada por la
Direcciin de Marcas. -=-=======ss s e e e s es

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “PY PARAGUAY
CULTURAL EXCHANGE Y ETIQUETA", Clase 39, Expediente N° 022,
solicitada a nombre de SADY LORENA 505&(@!!% -------------------------------- -

nstaldo j
i La

Art. 32

. et §
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1040 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA”", Clase 35, E}{PEDIEN'I'E N° 03851/2018, SOLICITADA POR
SUZHOU DAKE MACHINERY CO,,LTD,--+---==-+===cssmsanmmmmemmmeases

Asuncion, 2 [:I Jl“‘i 2['?5

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de NICOLAS
GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA. contra la
Resolucion N° 606 de fecha 22 de setiembre de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
[__i'l'igi|:::p5,.r":|,5r Y o e e e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 10 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma NICOLAS
GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA. e interpone
recurso de apelacion contra la Resolucion N® 606 de fecha 22 de setiembre de 2021, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigios0s.-========s-ssasecs et et e e e e

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelacion INterpuesto, == r-—m-mrmmm e s e e e e e e

Que, en fecha 03 de enero de 2025, el representante convencional de NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA. expresd agravios; dictandose en
fecha 10 de enero 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.------=---=-r==mmmmm s s

Que, en fecha 21 de marzo de 2025 el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY
CO.LTD. contesto el traslado de los agravios. En fecha 26 de marzo de 2025, esta Direccién dictd la
providencia de Autos para Resolver, -«

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.) en conjunto v sucesivamente, es de relevancia fa
comprension precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones
permite una utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo
asi una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la
pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacificamente en el mercado (...)".----

Que, se agravia el apelante NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA., y entre otros argumentos expresa: "(.) En segundo lugar, esta
oposicién no fue deducida en base a la denominacion NGO CENTRO DEL APOYO AL CONSUMIDOR Y
ETIQUETA, como se afirma, sino con base al elevadisimo riesgo de asociacion o de confusién indirecta
existentes entre las marcas en pugna. Vale decir, mi mandante posee una familia de marcas que ostentan
como denominacion el elemento “NGO" la cual es alusiva al nombre comercial de mi mandante NICOLAS
GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O “NGO" SAECA. La
solicitante se ha limitado a agregar unas letras, pero conservando la misma posmﬂn ¥ orden y mgnte

resultado, una extremada .-:‘anﬁmdjbﬂ!dad f-:feafc’ig:ca lo cual evidentemente lfevara al pib ick

-H--u:_\- -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1040 DE FECHA 18 DE SEPTIEMERE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 03851/2018, SOLICITADA P'DH
SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD.------==ssesesscsenene

a confundir o asociar las marca en pugna, al punto de creer que la marca solicitada por la adversa es
también propiedad de mi Mandante’---===-rs==esresrrse e s s ats s sen seaa s sge et o s s

Que, contesta la solicitante SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD., y entre otros argumentos expresa:
“{..)Que, sostener que las marcas en pugna no pueden coexistir pacificamente seria un despropasito de la
propia Ley de marcas y a la libertad de comercio en general, puesto que se estaria concediendo un
monapolio a favor de una persona determinada. Que, la marca “INGCO" solicitada por mi mandante es una
denominacion con distintividad y caracteristicas propias merecedora de proteccion legal de acuerdo con
nuestra legislacion especial {... ) i-re-reeesaserrececiesannasantannanmaiasnann e e sas s ata e A nes s A e e A A e S et e

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

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

esde una vision de conjunto, como es re ner e e cario, si ificiales
desd d junt la general en el derecho marcario, sin artificial

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 éptica de los eventuales

COMSUMMEIOMEE, 5 serno s stn s s s i e et e £ b S s e S e o S S ea s

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacién solicitada “INGCO” (Clase 35)
frente a la marca oponente registrada “NGO" "NGO GARANTIA CENTRO DE APOYO AL CONSUMIDOR"

“NGO GARANTIA EXTENDIDA" NGO FACIL CONFORT" “NGO PACTO DE CONFIANZA"(Clases 07, 09,11, 12,
35, 36, 37 y 39), se advierte que, si bien ambas marcas comparten tres letras (N-G-0) en sus respectivas
denominaciones, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que,
considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos
claramente dleren el gl g, - s me e s e e e e e inaa b s ae s i nas et sasa insens

Que, al realizar el anilisis fonético debe tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ritmo y acentuacion. La marca solicitada *INGCO” posee una estructura mas extensa y
compleja, integrada por cinco letras (/-N-G-C-0), a diferencia de la marca oponente “NGO®, que constituye
una denominacién breve compuesta tinicamente por tres letras (N-G-0), circunstancia que genera un ritmo
de pronunciacion distinto y facilmente identificable por el consumidor medio.Asimismo, la presencia de la
vocal inicial “I" y de la consonante “C" en la marca solicitada otorga al signo una configuracion grafica y
sonora propia. El consumidor pronunciara la marca solicitada como “ING-CO", mientras que la marca
oponente sera percibida como "ENE-GE-O" 0 *N-G-0", diferencias que anulan cualquier posible similitud
fonética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cote]o; -=---==--=s=s e e

INGCO (marca solicitada), v
NGO  (marca oponente)

Que, por consiguiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales g
estructura, composicion grafica y configuracion fonética y auditiva, circu st
significativamente cualquier riesgo de confusion o de asociacion indebida en -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1040 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA", Clm 35, EXPEDIENTE N® 03851/2018, SOLICITADA POR
SUZHOU DAKE MACHINERY €O, L D). mm s mmmm e s e s

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, Ia posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estara determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSterior ALEOSAN (... ) -w=mmrmm e s e e

Que, adicionalmente, 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.” Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
LT L T T 1 B T

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un analisis semantico o conceptual
de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocacién o
contenido conceptual susceptible de incidir en su percepcion global. En tal sentido, debe sefialarse que la
denominacion *“NGO" no constituye una expresion arbitraria o de fantasia, sino que se encuentra integrada
por las siglas correspondientes al nombre del fundador de la empresa: “Nicolis Gonzilez Oddone”. En
consecuencia, el signo posee una carga conceptual concreta e identificable, vinculada directamente a una
persona determinada y al origen empresarial del producto o servicio distinguido.Por el contrario, la marca
solicitada "INGCO”, apreciada en su conjunto, carece de significado conceptual propio, tratindose de una
denominacién de fantasia. ~--===-=r-s=mrmmrrre e et e e e 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 piblico consumidor podra 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 pablico consumidor impresiones
t:un-::eptl.lales claramente d:ferenclables Llrcunstancm que redur:e de manera slgmﬁc TV Clra

' Direceitn Nacional de Propiednd Tntelectual (DINAPT), Directrices pava of examen de marcas en Paraguay, pp.
bty ooy, inapa oy o podtal v 3 propeedoad-andysirial marcas/directnices

* sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncion. 2003,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1040 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA", C]ase 35, EKPEDIENTE N® 03851/2018, SOLICITADA POR
SUZHOU DAKE MACHINERY CO.LTD. T — =

Que, adicionalmente, la marca solicitada “INGCO" (Clase 35) cuenta con una etiqueta diferenciadora
que contiene la denominacion dispuesta de forma horizontal, en una tipografia especial de color negro
sobre fondo blanco. Por su parte, segiin se observa en el sistema informatico de la institucion, las marcas
oponentes *NGO" “NGO GARANTIA CENTRO DE APOYO AL CONSUMIDOR" *NGO GARANTIA
EXTENDIDA" “NGO FACIL CONFORT" “NGO PACTO DE CONFIANZA"(Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39)
poseen etquetas con una configuracion gmf‘ca cumpletdmente diversa, tal como se aprecm en el 51gmf:nte
CGl’E]-D e mEAEEEE s E s EEr T EE T E

Marca Solicitada Marcas Oponentes

] tadi L 8 @
214 380 =
iNCCe 1 _

WWW, NOSASCA . COMm.py

En conclusion, entre las marcas en pugna, 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 una de la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consUMIAOr, ---===-=r s mmmmr e e

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 podran coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, ««-=--ssssreseemmemmmmmrmn e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1040 de fecha 18 de septiembre de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcanos LitIZIos0s., ==« ss s

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *INGCO Y
ETIQUETA®, Clase 35, Expediente N* 03851/2018, solicitada a nombre de SUZHOU DAKE
MACHINERY Q00 LD e e oo R et e RS A

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1368 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “NEXT", Clase 09, EXPEDIENTE N° 32024/2012, SOLICITADA POR NEXT HOLDINGS LIMITED.---

Asuncion, 2 9 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Next Holdings
Limited contra la Resolucion N° 1368 de fecha 17 de julio de 2018, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcanios LItigIosos, ¥ - e

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de la firma Next
Holdings Limited e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1368 de fecha 17 de julio de 2018,
dictada por la direccidn de asuntos marcarios Litigios0s.--====-««aremnre et

Que, en fecha 05 de febrero de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
It ErPUBSLD, === e e e e e e e e e sa s s m s s ees

Que, en fecha 08 de octubre de 2020, el representante convencional de Next Holdings Limited
expreso agravios; dictaindose en fecha 26 de noviembre de 2020, 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'}'. ....................................................................................................................................

Que, en fecha 26 de mayo de 2021 fue acusada la rebeldia del representante convencional de Nec
Corporation por no contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado
decaido el derecho que dejo de usar y se llamo autos para resolver en fecha 28 de junio de 2021.--------+-------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: () Que, se procede a realizar el cotejo de las marcas y
analizando las constancias obrantes en el expediente, se percibe a simple vista que la marca solicitada
contiene los mismos elementos distintivas en los planos, fonético e ideologico, al pronunciar ambas
denominaciones suenan iguales que la hacen en extremo confundibles entre si. Esta Direccion, es del
criterio que ambas denominaciones son idénticas muy confundibles tornando imposible la coexistencia
entre ambas denominaciones.../...Que, las marcas en litigio por su naturaleza, funcién y uso en el mercado
tienen la misma finalidad comercial y por esta razén al concederse la marca solicitada se estaria creando
condiciones para confundir al consumidor en el momento de adquirir el producto/servicio, cuya
denominacion con la oponente son muy Idénticas (..,)" -========s=s=sermmasem e

Que, se agravia el apelante Next Holdings Limited, y entre otros argumentos expresa: “(...) Es bien
sabido que para apreciar las posibles semejanzas o diferencias entre marcas en conflicto, las mismas no
deben ser separadas letra por letra, en forma caprichosa, sino que deben ser apreciadas en su conjunto, tal
como lo haria el publico consumidor, es decir con todos los elementos que las integran, con lo cual
tenemos que las marcas en pugna son absolutamente disimiles en plano grifico: NEC/NEXT. Esta diferencia
trae aparejada la diferencia en el plano fonético. Las denominaciones NEC y NEXT no suenan igual, puesto
que los fonemas correspondientes a las letras “C”" y “X-T" son totalmente distintos, en consecuencia las
marcas en pugna tienen diferente pronunciacién. El hecho de que las mismas compartan algunas letras no
significa que ellas sean idénticas o confundibles. A esto hay que sumar ademas que, es desde el-glano

& -. ~ ?\'. g, Claudia Pakjela Cristaldo
II,-:.-'-.. _. - ] MWrarto Ceneeal Totesina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1368 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “NEXT", Clase 09, EXPEDIENTE N° 32024/2012, SOLICITADA POR NEXT HOLDINGS LIMITED.---

oponente es una palabra sin significado alguno, es decir una marca de fantasia, mientras que Ja
denominacion NEXT, que distingue a fa marca solicitada, es una palabra en idioma inglés que es traducida
como “siguiente, proximo”, significado conocido por gran parte del piblico consumidor.../..En efecto, la
marca propiedad de mi mandante constituye una marca notoria y famosa no sélo en su pais de origen sino
en todo el mundo../..La firma solicitante Next Group plc es una compania cotizada ptblicamente en el
Reino Unido. Next Group que constituida por primera vez en el Reino Unido en 1891 bajo el nombre de |.
Hepworth & Son. Next plc es Ia compania matriz de Next Group plc. La misma es una gran empresa y
durante afios ha sido una de las 100 mejores empresas en la Bolsa de Valores de Londires. "-----=--====--=------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
in[erpuestn._ .........................................................................................................................

Que, en primer término, las marcas en cuestién 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. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “NEXT" Clase 09 y la marca oponente *NEC Y ETIQUETA” Clase 35
Exp. N* 1151487 de fecha 28 de noviembre de 2011.----=-=-smcrmmmrem e e

Que, desde el punto de vista grtogrifico, se advierte que, si bien ambas marcas comparten las dos
primeras letras que conforman sus denominaciones (N-E) dicha coincidencia resulta insuficiente para
generar confusién, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras
denominativas, configuran signos claramente diferenciables.--=-—=---mrorm e

Que, al examinar el plano fonético, resulta imperativo considerar la cantidad y el orden de las silabas,
asi como la cadencia, el ritmo y la entonacion. Aun cuando ambos vocablos son de caricter monosilabico,
la percepcidn sonora de sus componentes es diferente. La denominacion pretendida se caracteriza por una
terminacion intensa y prolongada ("EXT"); por el contrario, la marca oponente posee una conclusion breve
y seca ("EC"), diferencias que suprimen cualquier riesgo de semejanza auditiva entre los signos, lo cual
queda ratificado mediante el cotejo que se detalla a continuacion: ----------------=--osmmmmrmmm e

NEXT {marca solicitada), y
NEC (marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del mimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos 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
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas-stab
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...} " ========sssssesmsmssmmeaaezat '

' Direccion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPLY, Direcirices pava ef examen de mavcas s Pavagiey, pp. 147, 266y 2
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1368 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “NEXT", Clase 09, EXPEDIENTE N° 32024/2012, SOLICITADA POR NEXT HOLDINGS LIMITED.---

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.” Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertas letras (N-E) no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
BT e L 1 BT

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un anilisis en el plano conceptual,
a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En tal
sentido, ambas marcas evocan ideas claramente diferentes. En efecto, la marca solicitada *"NEXT" es un
vocablo inglés que al ser traducida al espanol significa “préximo®, a diferencia de la marca oponente “NEC”,
el cual no posee un significado conceptual especifico o directo para el piblico en general, lo que podria
considerarse como un término de fantasia. Es decir, transmiten ideas distintas y no relacionadas entre si, lo
que refuerza su adecuada diferenCIACIAN, — --ormrmrmr 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 deterininante 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 piblico consumidor podra recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes grificas o auditivas, -----=----==sessseeasaciiaaes

Que, resulta igualmente pertinente examinar y contrastar el alcance de la proteccién solicitada por
ambas marcas. Al respecto, se observa que la marca en tramite de registro “NEXT" pretende obtener la
cobertura de los productos en la clase 09, presentando su solicitud con la siguiente descripcién: “..Lentes
de sol, gafas y marcos para gafas, partes y accesorios para los articulos mencionados”. En cambio, la marca
oponente “NEC Y ETIQUETA" Exp. N° 1151487 de fecha 28 de noviembre de 2011, se encuentra solicitada
para gervicios de la clase 35 del nomenclador internacional:“..Servicios de importacién, exportacion,
distribucidn, representacion, compra y venta de productos electrénicos e informéticos, piezas electrénicas
en general”. De la comparacion se colige que, las marcas analizadas se encuentran en glases distintas del
nomenclador internacional existiendo por ende, una clara distincién entre sus productos y servicios. En
consecuencia, ambas marcas ' it ] bl

consumidor completamente distintg. -« syt ass e et s s e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sisterna 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 sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada,---------------- -

Por consiguiente, apreciadas las marcas confrontad
se concluye que presentan suficientes difere -

! Sdnchez Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncién, 2013, i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1368 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “NEXT", Clase 09, EXPEDIENTE N° 32024/2012, SOLICITADA POR NEXT HOLDINGS LIMITED.---

DIRECCION NACIONAL DE
d PROPIEDAD (:} GOBIERNO pr1. | PARAGUAI

encuentran destinadas a distinguir productos o servicios comprendidos en glases diferentes del
Nomenclador Internacional, circunstancia que reduce ain mas la posibilidad de confusion. En
consecuencia, tales diferencias resultan suficientes para permitir su coexistencia pacifica en el mercado, sin
riesgo de confusién, error o asociacién indebida por parte del ptiblico consumidor. -=-=====s=srsseeeamzrameeanee-

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita *“NEXT",
coincide con la razon social de la firma solicitante, NEXT HOLDINGS LIMITED. En ese sentido, la marca
solicitada se identifica directamente con la razon social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga
proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo II, relativo al "Nombre
Comercial” y las diversas situaciones juridicas vinculadas a €], ---=----ecmermmm e

Que, la legislacion marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccion
desde su primer uso pablico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “Ef nombre comercial podra
estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razén social o denominacion social
adoptada, la ensena o la sigla usada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso piblico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre comercial tendra el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al Gitular un dafio econémico o comercial injusto por razoén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestién persigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.--=«----s-sssssassesameanennnnens

Que, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante Next Holdings
Limited, posee las siguientes marcas registradas: “NEXT" Clase 14, Registro N°624384; “NEXT" Clase 18,
Registro N°581789; “NEXT" Clase 25, Registro N*507273. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con registros concedidos bajo una denominacién similar, por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece.-«--«--s-s-ssesesceaenns

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, Ao Existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expues
FEVOCAr 12 resOlOCION PRCUITIA. —-voermian i msas s e mmi e s om e S m oo S s ma s s s A S e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1368 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “NEXT", Clase 09, EXPEDIENTE N*° 32024/2012, SOLICITADA POR NEXT HOLDINGS LIMITED.---

“w

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1368 de fecha 17 de julio de 2018 dictada por la Direccién de
AsSUNtOS Marcarios LIt oS08, - sssme s e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucitn de trimites de la solicitud de registro de la marca *NEXT", Clase
09, Expediente N° 32024/2012, solicitada a nombre de NEXT HOLDINGS LIMITED,------—---

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ---------------yfec- --- s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 92 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA", Clase 1& EXPEDIENTE N*® 73687/2019,
SOLICITADO POR LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS.----===--ssnnsnen-- mmmmemesasdeesnssasees s eaaas

Asuncion, 29 JUN 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LA PAPELERA DEL
PLATA S.A. contra |a Resolucién N2 92 de fecha 22 de febrero de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LItIGIOS0S, ¥ —=======mmm s s s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de LA PAPELERA DEL
PLATA S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 92 de fecha 22 de febrero de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigioss, --=-----ss=s==ssssssesemmm e

Que, en fecha 29 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
Ly T

Que, en fecha 04 de junio de 2024, el representante convencional de LA PAPELERA DEL PLATA S.A.
expreso agravios; dictindose en fecha 04 de noviembre 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
tE}fl ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 25 de noviembre de 2024, se presenta la representante convencional de HIJAS DE
FELICIANA DE FARINA S.RL. y contesta el traslado de expresién de agravios. Esta Direccién tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de febrero de 2025.----+------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
entre las mismas einstein diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético. Esta
direccion considera que, aunque las mismas compartan algunas letras, en su conjunto son plenamente
distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el riesgo de la marca solicitada y tampoco para
afirmar que una coexistencia pacifica entre las mismas no sea posible (...)" === mmrrarmrrmmre e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(...) La Sefiora Directora omitié senalar
la notoriedad de la Marca Base de Oposicion en el mercado pertinente.../.. La Marca Base de Oposicion se
encuentran por lo tanto comprendida dentro de lo que en nuestro pais es considerado como marca
notoria, tanto por la legislacion como por la doctrina y jurisprudencia. La marca HIGIENOL es un producto
de higiene utilizado para la limpieza y especialmente la absorcién de liquidos ya sea en formato rollo u
hojas de papel. La Marca Base de Oposicién es un tipo de toalla de papel, con gran capacidad de absorcién
de liquidos y de limpieza de superficies hiimedas..../..En ef caso que nos ocupa, de penmr;rs | TERTSHO de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 92 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 73687/2019,
SOLICITADO POR LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS. -

Que, contesta la solicitante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Al respecto la adversa hace una
exposicion escueta de argumentos que caqrecen de total sustento juridico ya que se limita a transcribir lo
resuelto en la instancia inferior sin dar opinién alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../...
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitudes en los planos visual y
conceptual y por sobre todo fonético., las marcas estin expresadas de diferentes maneras, las mismas hacen
una marcada diferencia entre las misSmas (...} <-========s s mmm s s

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
*H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA" (Clase 16) y las marcas oponentes *HIGIENOL",
“HIGIENOL EXPORT" & “HIGIENOL COLOR” (Clase 16),----------======r===ssnrmrsmmmmmmessmnaaassanmmsmanammeeemnnsanse

Que, desde el punto de vista ortogrifico, si bien ambas denominaciones coinciden en la secuencia
inicial de cinco letras de uno de sus elementos “H-I-G-I-E”, dicha circunstancia no resulta suficiente para
concluir la existencia de semejanza relevante, atendiendo a que las marcas deben apreciarse en su
conjunto. En efecto, la marca solicitante incorpora el término principal “HIGIEMAX”, acompanado de la
letra inicial “H", la expresion “PAPELES & COMPANY”, conformando un signo de mayor extension y
complejidad grafica. En cambio, las marcas oponentes se integran por la denominacion “HIGIENOL”, sola o
acompafiada de los términos "EXPORT" y "COLOR". Asimismo, las terminaciones “MAX"y *NOL"presentan
diferencias suficientemente perceptibles, dotando a cada signo de una estructura visual claramente
R T A TR B e o i i e e s e

Que, desde el aspecto fonético, las expresiones confrontadas generan impresiones sonoras distintas,
En efecto, la pronunciacion de ambas se distinguen a partir de sus terminaciones, dando lugar a una
diferente acentuacion, cadencia y ritmo de pronunciacién. Mientras la solicitante se articula como
“HI-GIE-MAX", la marca oponente se pronuncia "HI-GIE-NOL", diferencias que permiten al consumidor
medio distinguirlas sin dificultad en el sector comercial.--«««sseee s

H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY  (marca solicitada), y

HIGIENOL (marcas oponentes)
HIGIENOL EXPORT
HIGIENOL COLOR

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mere hecho de utilizar el tinico signo que compone una ma d_utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica QU :

A e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 92 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N® 73687/2019,
SOLICITADO POR LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS.-
confundibles.” Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
[ Ea o T Tt T R

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 ntimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los 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(,,, ) --=rrrrmreeeesemmstseamammesn smess s e e s s et e b e e st e et e

Que, desde la perspectiva conceptual. tampoco se advierte identidad o proximidad significativa entre
los signos. La silaba “MAX" es cominmente asociada por el piblico consumidor con la idea de
superioridad, maximo rendimiento o mayor calidad, mientras que la terminacién “NOL” carece de un
significado conceptual determinado, considerindose de fantasia. Asimismo, la incorporacion de la
expresion “PAPELES & COMPANY™y los términos “EXPORT", “COLOR"en las marcas analizadas refuerza la
individualizacién de cada signo.»«==seeessmsammmme 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 piblico consumidor podra 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. -« o

Que, adicionalmente, la marca solicitada “H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY™ (Clase 16) cuenta con
una etiqueta diferenciadora que contiene la denominacion dispuesta de forma horizontal, en una tipografia
especial de color turquesa con un trazo sobresaliente de la letra *X", en su lado izquierdo se observa la letra
“H" en color blanco con un sombreado en tonos grises y azules, todo esto dispuesto sobre un fondo blanco.
Por su parte, segin se observa en el sistema informatico de la institucién, la marca oponentes *"HIGIENOL",
“HIGIENOL EXPORT" e “HIGIENOL COLOR" (Clase 16) poseen una etiqueta presentada en blanco y negm
con la denumlnaﬂon con tlpugraf' a cursiva y especial, mas dDS lineas en ﬁ:lrma de ondas que lae .

aprecia en el siguienre C{}tﬁjﬂ:‘-“-‘-"'---"'--""""'"““'““"“'""'“"“““'""""“““""""""' 5
i B
grts iy ! )
' Sinchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncién. 2013, o= rec eGenerdl gy Prieded HRe
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Nt 92 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "H HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° T3687/2019,
SOLICITADO POR LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS.-----=-========sessssoammmmraemanncnaecane

x

Marca Solicitada Marcas Oponentes

l‘t"J HIGIEMAX I -wrwl:})\

E|X P O RN
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En consecuencia, apreciadas las marcas en su conjunto y desde una valoracion integral de sus
aspectos visual, fonético y conceptual, se concluye que las diferencias existentes prevalecen sobre la
coincidencia parcial derivada de la secuencia inicial *HIGIE", la cual, por si sola, no posee capacidad
suficiente para inducir al consumidor medio a error respecto del origen empresarial de los productos. Por
ello, las marcas enfrentadas cuentan con aptitud distintiva suficiente para coexistir pacificamente en el
mercado, sin generar riesgo de confusion ni de asociacion indebida por parte del piblico consumidor.--+---

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, ¥ que no existe nesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar |a resolucion FeCUTIda, -« -xmes e e e e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N2 92 de fecha 22 de febrero de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZI0S0s. s=«=ssesssss s mmmsnnssasnesnassnssaaas

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “H
HIGIEMAX PAPELES & COMPANY Y ETIQUETA", Clase 16, Expediente N°
736872019, solicitada a nombre de LUIS FERNAN

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,-----------rremeeea-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 305 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ANDRESA FARINA", Clase 30, EXPEDIENTE N°® 88799/2021, SOLICITADO POR ANDRESA
FARINA DE AYALA. SRS

Asuncion, 7 9 JUN 2008

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ANDRESA FARINA
DE AYALA en contra de la Resolucion N® 305 de fecha 16 de abril de 2024, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LitiZI0S0s, ¥; =-==«c=nsemsmmm st e e e e s s e s e s e

RESULTA:

Que, en fecha 23 de octubre de 2024 se presenta la representante convencional de ANDRESA FARINA
DE AYALA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 305 de fecha 16 de abril de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s.-==--«-=--=essrmsamnmmmmn e

Que, en fecha 29 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso
g L o R R b e R T

Que, en fecha 09 de enero de 2025, la representante convencional de ANDRESA FARINA DE AYALA
expresd agravios; dictandose en fecha 27 de enero 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 21 de febrero de 2025, se presenta la representante convencional de HIJAS DE
FELICIANA DE FARINA S.R.L. y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccién tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de febrero de 2025.-----------------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, en razén de las identidades existentes entre
la marca solicitada y la de loa oponente, el piiblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una
confusion y asociacion entre las mismas, ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion
tienen por finalidad distinguir Iso mismos productos en la clase 30, estas semejanzas podrian resultar a una
confusion en una competencia directa en el mercado, lo que dificultara su coexistencia y la cual incrementa
la posibilidad de confusién entre Jos consumidores, y que nos da la pauta que la oposicién sea declarada
PJ"D[‘EdEﬂI’E lf}" ..................................................................................................................

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
“(..)Que, existe una falta de evaluacion del conjunto marcario ya que el anilisis realizado se centré en la
presencia del apellido "FARINA", omitiendo un estudio integral del conjunto marcario. En particular, la
resolucién no valoré adecuadamente el impacto del nombre “ANDRESA™ como elemento principal de la
marca solicitada, el cual es claramente diferenciado del nombre “FELICIANA" utili en_la marca
oponente, lo que elimina cualquier posibilidad real de confusién o asociacion inde
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 305 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ANDRESA FARINA", Clase 30, EXPEDIENTE N® 88799/2021, SOLICITADO POR ANDRESA
FARINA DE AYALA.----=s=s=scssmensmsmmnannnctnn e aemen s mnnma e een snmmnnnn

Que, contesta la expresién de agravios el oponente *(...) la apelante sostiene falsamente que la titular
de los registros no. 596.101, 596.102 y 596.103 es su representada. Este hecho nos parece por demads grave, ya
que, a través de esta afirmacion falsa, intenta confundir a la Sefiora Directora. En efecto, segiin se podra
comprobar simplemente consultando la base de datos de la DINAPLN observamos que los citados registros
se encuentran a nombre de MARIA TERESA AYALA FARINA (v no a nombre de ANDRESA FARINA DE
AYALA, quien es el apelante en este caso) ../.. En efecto, es falso que los consumidores de productos de la
clase 30 (que es en la que la solicitante busca proteccion) sea un "consumidor informado”-como afirma el
apelante-.Todo Jo contrario. La clase 30 cubre productos de consumo masivo, en donde los montos no son
significativos, con lo cual es totalmente posible que el consumidor caiga en confusién o asociacion,
tomando una marca por otra, si es que las marcas son similares- como son las marcas comparadas en
autos../..las marcas de mi representada no solo fueron concedidas hace ya varios arios, sino que también
son de uso masivo, gozan de excelente reputacion y los productos en cuestion son comercializados a lo
largo y a lo ancho de NIESRO Pafl [\, ) -~ et b s i S A A

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “ANDRESA FARINA" (Clase 30) y la marca oponente “FELICIANA
DE FARINA" (Clage 30). «---e-rumemsetmm e e et e e e e

Que, desde el punto de vista prtogrifico, se observa que ambas denominaciones coinciden en el
elemento "FARINA", el cual constituye una parte claramente perceptible de los signos enfrentados. Si bien
las expresiones iniciales "ANDRESA"y "FELICIANA DE" presentan diferencias graficas, éstas no resultan
suficientes para neutralizar la similitud derivada del elemento coincidente, especialmente considerando
que el consumidor normalmente conserva en su memoria una impresion imperfecta de las marcas y no
realiza un examen comparativo minucioso de las mismas.------=--sssrmrrr e

Que, desde el aspecto fonético, la semejanza también resulta significativa. Ambas marcas comparten
la pronunciacion integra del vocablo "FARINA', generando una sonoridad coincidente que se mantiene al
ser pronunciadas de manera sucesiva. Aunque los elementos iniciales difieren, la coincidencia en dicho
componente produce una impresion auditiva semejante, susceptible de inducir al publico consumidor a
asociar ambos signos o a presumir que identifican productos provenientes de un mismo origen
empresarial. En el siguiente cotejo puede apreciarse con claridad la semejanza existe
eNrentadas: =e=-remrsmrrrrmr s ar e s i A AL A LA R AR A R R SR A e gl e s e gl s ek e s

entre tas marcas

ANDRESA FARINA

FELICIANA DE FARINA
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N' 305 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ANDRESA FARINA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 88799/2021, SOLICITADO POR ANDRESA
FARINA DE AYALA.
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Finalmente, en el plano conceptual, ambas marcas evocan la idea de una persona identificada
mediante el apellido “FARINA", circunstancia que contribuye a reforzar la asociacién mental entre los
signos. En efecto, tanto "ANDRESA FARINA" como "FELICIANA DE FARINA® remiten a nombres de personas
vinculadas al mismo apellido, proyectande un contenido conceptual afin que puede llevar al consumidor a
considerar que se trata de distintas lineas de productos pertenecientes a una misma familia empresarial, de
una empresa relacionada o de una extension de una marca previamente conoCida.--------«s=sss=sceascemecmvane

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: “(..) Si los signos comparten el mismo nombre pero difieren en los apellidos, los signos serian
conceptualmente diferentes. Las diferencias en los apellidos indican que se refieren a personas diferentes

par lo que no tienen ef mismo significado. Sin embaga si los signos comparten el mismo elemento v este

MARSHAL, Signo posterior THOMAS MARSHAL GARMENTS OF LEGENDS Razonamiento Ambos signos
contienen el apellido "MARSHALL". E] ptiblico percibird que los signos se refieren al mismo apellido o que
se refieren la misma familia. La adicién de la palabra “Thomas” como nombre no impediria que los signos
sean s;mdﬂres cancepmafmenm.,.ﬂ.,ﬂmw.m&wmmﬁmweﬂﬁﬁm
i 2 tante, En tal caso la
prrj'af:mn se determinara por J'a anrermndad de las fechas de presentacion de las sﬂ.’fc.trudﬂs respectivas, sin
perjuicio del caso en que el solicitante posterior alegara que su marca goza de notoriedad y asi lo acreditara
conforme alaley.'(..)"El subrayado es nUestro, —-———--=-—emms e

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca
solicitada pretende la cobertura de productos de la Clase 30 *..TODOS los productos comprendidos en
clase 30, tales como: productos elaborados a base de almidén y harinas; bebidas a base de café; bebidas a
base de chocolate; bebidas a base de té; bocadillos y emparedados; empanadas; tortas; productos de
confiterfa; barritas de cereales...”, mientras que la marca oponente posee el registro N® 517664 de “todos”los
productos de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las
coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusién se encuentra debidamente
AETEEITRIEIT, == me einm e amma o nim e i i i i e e A 5 e i o i

Que, las marcas analizadas presentan similitud ortografica, fonética y conceptual y, ademis,
distinguen los mismos productos de la Clase 30, los cuales presumiblemente seran comercializados a través
de los mismos canales de distribucién, puntos de venta y dirigidos al mismo piblico consumidor. Tales
circunstancias, apreciadas en su conjunto, incrementan significativamente el riesgo de confusién y de
asociacion entre los signos enfrentados. ----=-== e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno sostiene 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
simifitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que apamxc‘an : gﬂ'ds. sinp de

' Direccion Nacional de Propiednsd Inll:ln:lull {DINAPIL), D.Imrrrr-. r.v:lﬂ?‘ﬂ el examen de marcag en Paraguay, p. 283 Illﬁh En .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 305 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ANDRESA FARINA", Clase 30, EXPEDIENTE N® 88799/2021, SOLICITADO POR ANDRESA
FARINA DE AYALA. ~---rwmermm e e et T

los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayorfa de los casos, “la confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacién de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera’™, ----==---=s=ssemss e

Que, asimismo, se debe evitar la dilucion de la marca previamente registrada. Sobre el punto, el Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, sefiala que: “/a teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
B e (2T )

Que, corresponde recordar que el articulo 2, inciso f), de la Ley N.2 1294/98 prohibe el registro de
signos idénticos o semejantes para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios
relacionados, cuando ello pueda generar riesgo de confusion o de asociacion. En el presente caso,
considerando la similitud ortografica, fonética y conceptual entre los signos, sumada a la identidad de los
productos que distinguen, resulta evidente que el consumidor podria creer razonablemente que éstos
provienen de un mismo origen empresarial o de empresas economicamente vinculadas. En consecuencia,
resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas. =====s=sssssssmnsanemsenmrann e

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 resoltcidn recurtida --==ss==rsr=srarrrstessrmmsrrmessnasssasssesssasssanssesssasn i se s ssan s aes s en s anraane

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 305 de fecha 16 de abril de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s, =««ssssses emmimmmimmma s sanas

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ANDRESA FARINA",
Clase 30, Expediente N® B8799/2021, solicitada a nombre de la firma ANDRESA
BARIRA DI R s e e i s

Art. 39 NUT[FTQUESEpnrCédula,-mm--—-—--—~—-*;/é€'i;: } ------
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' Compendio de Doctnina de Propiedad Industnal. Supenntendencia de Industna v Comeroio. Colombaa. 2005,
' OTAMEND], Jorge, DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perror Lexis Mexis. Argentina, 2002, Sva. Ed, Pag, 458,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 1812 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *OPUS Y
ETIQUETA”, Clase 11, EXPEDIENTE N° 04831/2024, SOLICITADO POR OPUS SISTEMAS DE ILUMINACAO
LTDA - ME.---- . .

Asuncion, 7 0 JUN 2026

VISTO: el Recurso de Apelacion interpuesto por el representante convencional de OPUS SISTEMAS
DE ILUMINACAO LTDA - ME., contra la Resolucion N2 1812 de fecha 03 de julio de 2025, dictadas por la
Direccitn de Marcas, T T T A e e e o em s s asseeamssreasTEEsaasssassas

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de OPUS SISTEMAS DE
ILUMINACAO LTDA - ME,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de las Resoluciones N7 1812 de
fecha 03 de julio de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas.------=--=====sssmmmmmm e

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuestod -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 02 de septiembre de 2025, el representante convencional de OPUS SISTEMAS DE
[LUMINACAO LTDA - ME., expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2025.---------=---===mmmemrmmmmar e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 1812 de fecha 03 de julio de 2025, considera que: “(...) Que habiéndose realizado
la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2014-1452066 Denominacién OPUS DEI Clase 11 Registro 428900 Titular Apue [PY]. Comentario:
Que las denominaciones son 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 solicitado (... )" -======-semsmmmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(.) Desde el punto de vista
gramatical y semdntico, "OPUS" es un sustantivo de origen latino que significa "obra” o “trabajo”, y es
utilizado en distintos contextos culturales, artisticos y tecnoldgicos. En el ambito de mi representada, se
emplea como distintive a los productos que protege, transmitiendo la idea de disefio, innovacion y
funcionalidad. De igual manera, cabe sefalar que la denominacién “OPUS" constituye también el nombre
comercial de mi representada, lo que potencia su distintividad y consolidacién en el mercado, negar su
registro implicaria desconocer derechos legitimamente adquiridos y la identidad empresarial de mi
representada.../.. Teniendo en cuenta, ademds, que la marca de mi representada se presenta acompaniada de
un logotipo distintive, lo cual refuerza su cardcter singular y la diferencia cloaramente de la marca invocada

o T L e [ O T

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L 4 T

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos qu
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia Jej
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ResnluciﬁnD

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1812 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “OPUS Y
ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 04831/2024, SOLICITADO POR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAGAO
LTDA - ME.-=--s==sss=snmemsamessamea s e e

restricciones para el registro de una marca: es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHEUIT UNa MIAECa, === s me s e e oo

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “OPUS Y ETIQUETA" Clase 11 y la marca base de rechazo "OPUS
DEI" Clage IL.--------s=msessuescsunsmnersnnassasnasmensnmmnnsnsnns o sm e e e e sme s m s e mms e e e

Que, al efectuar el contraste ortografico y fonético entre los signos analizados, se advierte que la
marca solicitante reproduce integramente, y en el mismo orden, las cuatro letras que conforman el primer
elemento “OPUS" que conforma la denominacion de la marca registrada. Esta coincidencia genera una
marcada proximidad grafica y fonética entre ambos signos, dado que el término compartido constituye el
componente de mayor fuerza identificatoria en la percepcién del consumidor. En el siguiente cotejo se
puede corroborar la similitud gréfica y fonética entre las marcas mencionadas: --+------==-=s=sremmmrmmmemmnnonnns

OPUS (solicitada), y
OPUS DEI (marca base de rechaza)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada “OPUS", resulta
indudablemente evocadora de las marcas base del rechazo *OPUS DEI" . Esto es asi, ya que el elemento en
comin "QOpus” es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencion sobre si, asumiendo el papel
principal y protagonico en la denominacion. Al respecto, es importante traer a colacion doctrina sobre la
MOT VEDETTE: “En muchas hipdtesis resulta necesario centrar el anilisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas "Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio
de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es Idgicamente el
gue desempenard mas cabalmente el papel de identificacion comercial de los productos.”'--=--===-ssssrseensea-

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo “OPUS DEI"
posee el registro N°428900 para todos los productos de la Clase 11 del nomenclador internacional, la cual
comprende principalmente los aparatos e instalaciones de control de ambiente, en particular de
iluminacion, coccién, enfriamiento y saneamiento. Por su parte, la marca en tramite de registro “OPUS Y
ETIQUETA" pretende obtener la cobertura en mmisma clase. especificamente de: “.Productos de
iluminacién decorativa; productos de iluminacién exterior; laimparas a base de LED y otros productos a
base de LED; luminarias; dispositivos de iluminacién LED..". De la comparacion se colige que la marca
solicitada, ademas de presentar similitudes grificas y fonéticas con la marca antecedente, pretende obtener
su registro en la misma l:lase del Nomenclador lntemacmnai para dlsnngulr prnducms que se e};t/u;nrra -

' Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Afo 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1812 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “OPUS Y
ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N° 04831/2024, SOLICITADO POR OPUS SISTEMAS DE ILUMINACAO
LTDA - ME.~---- R i

solicitud recae sobre una porcion de los productos ya amparados por el registro anterior, lo que determina
una identidad de productos, afectando de manera directa la funcién distintiva de la marca solicitada.--------

Que, ésta Direccién estima que, 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
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 confusién al inducir a confusién o asociacién a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comtin, resulta inviable la
coexistencia pacifica entre |as mMismas. -------mmmm e

Que, ahondando alin 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 mds 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
COEXISIENCIAS, NO €5 13 LA™, r=mm e e et e e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas analizadas podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, 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 confusién entre las marcas analizadas. En
conclusién, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca “OPUS” no
podrd coexistir con la marca antecedente “OPUS DEI", con la cual presenta méis semejanzas que
T L 915 s e . e i 54t s e i e i A A

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 el Articulo 22 inciso f)
y el Articulo 62 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
YRR et s e st st A B 5 P N e S

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N? 1812 de fecha 03 de julio de 2025 dictada por la
BT m e e Y F | e L L I —

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OPUS Y ETIQUETA",
Clase 11, Expediente N® 04831/2024, solicitada a nombre de OPUS SISTEMAS DE
ILUMINAGCAQO LTDA - ME. :

Art. 32 NOTIFIQUESE .- ++=rss=ssssassersrerasaanannns P
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Resolucién N*® :
POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MANSION DEL REY™, EXPEDIENTE 2462184,
SOLICITADA POR DTS E.AS.

Asuncion, E n. JI'J‘N H“"'J

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucion Nro. 768 de fecha 04 de agosto de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Liti g.i.DSDS. T e e A e e e

RESULTA:

Que, en fecha 0l de octubre de 2025 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N® 768 de fecha 04 de agosto de 2025, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «=-=s=«ssss s

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.”en fecha 26 de noviembre de 2025, «----rmmsmmeememmmemmm e

Que, en fecha 03 de junio de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisién de

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N°® 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producird
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningiin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la tltima actuacion”, --——------=====rrm e mm e

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tltima actuacién del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacion en fecha 01 de octubre de 2025, --------=-===-======sememmmmmmmeacianaa o

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisién de Tramites, desde la
fecha de la emision de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 26 de noviembre de 2025, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso
procesal por parte del reCurTente, == rmmrr e e

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en
la solicitud de registro de marca MANSION DEL REY, Expediente N? 2462184,
Oposicion N2 2473750, clase 35, solicitada por DTS E.A.S.-----==sesnsseemmmsnia s

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de marca
MANSION DEL REY, Expediente N° 2462184, ©posicion N ]
solicitada por DTS EA.S. —=seeeseeeeemmmeem e e e st e

Y S

Art.328  NOTIFIQUESE por cédula, «--s-m-rsmesmememesiiecese-
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MANSION DEL REY.”, EXPEDIENTE 2462184,
SOLICITADA POR DTS EAS.-=--nresmssesassnsnnsoonemam s e

Asuncién, 7 § [N 076

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucién Nro. 768 de fecha 04 de agosto de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Litigiﬂsusi 7 e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N*® 768 de fecha 04 de agosto de 2025, dictada por la

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

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.”en fecha 26 de noviembre de 2025, ~-----------seeerememcammeamnnes

Que, en fecha 03 de junio de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revision de
Tramites.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producira

de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la (ltima actuacion”, === — oo oo

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la ltima actuacién del recurrente ha sido la

interposicién del recurso de apelacion en fecha 29 de agosto de 2025, -----+===ssmsrsmssmamsmsmssascaaiaai

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisién de Tramites, desde la
fecha de la emision de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 26 de noviembre de 2025, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso
procesal por parte del FeCUITenEE. -« === =n e e e e

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en
la solicitud de registro de marca MANSION DEL REY, Expediente N® 2462184,
Oposicién N 2492035, clase 35, solicitada por DTS E.A.S.-----

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites d ;'l_a—sim_cltud de registro de marca
MANSION DEL REY, Expedlente Ne 246
solicitada por DTS EAS. —-------r--nnee-

Art.3@  NOTIFIQUESE por cédula, ---s-sss-seso- ‘{ AN
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUCROX", EXPEDIENTE 2375435, SOLICITADA
POR PROMOFARMA S.A.

Asuncion, 2 O N apes

o LY _" L
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolucion Nro. 857 de fecha 20 de agosto de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
L gI0808, Y- e e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 857 de fecha 20 de agosto de 2025, dictada pur la

Direccion de Asuntos Marcarios LIIGIoS0s, - ----«--cest oo e e e

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.”en fecha 26 de noviembre de 2025. «-==-sssssmessammsnnmuacnccaaeaaas

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora, —----=s==-+=-sameenuunann

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producird
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de Ia iltima actuacion”, --==-====sssesemssmmsamsnan

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tltima actuacién del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacion en fecha 29 de agosto de 2025, ---------=--=-ssemmemmmmmme e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la emision de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 26 de noviembre de 2025, ha transcurrido con creces
el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
O

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en
la solicitud de registro de marca SUCROX, Expediente N? 2375435, clase 05,
solicitada por PROMOFARMA S A -~ -memee et

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la so citud deregistro de marca SUCROX,
Expediente N® 2375435, clase 05, solicitada pﬁr PRDMDF A

Art 32 NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CORONAGUARD.", EXPEDIENTE 2083825,
SOLICITADA POR LUX PROFESSIONAL S.A.

Asuncién, 2 9 JUN 707§

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucidon Nro. 461 de fecha 12 de mayo de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
B a e R s

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional del oponente interpone
recurso de apelacién contra la Resolucién N° 461 de fecha 12 de mayo de 2025, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigiosos, —ee-=esesesereasercasecescimnceencececmecssnecsecenensensereseniossesneaseseaesos e naseeenen

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula."en fecha 17 de noviembre de 2025, -----------s=msmemrmmomaannaans

Que, en fecha 25 de mayo de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revision de
B 1 e

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N* 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producird
de pleno derecho la caducidad de Ia instancia administrativa, si no se hubiere efectuado mngun acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la tltima actuacién”, S S R R e e e e S

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la Gltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacién en fecha 27 de mayo de 2025, --==--==--====s=mssemmeamnmansanennaaes

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revision de Tramites, desde la
fecha de la emision de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 17 de noviembre de 2025, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso
procesal por parte del recurrente.—-+-—-s=+==s=snrresserossocecssocmsrmoremnraaen s ceoneecneeas sota e —eemneas

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en
la solicitud de registro de marca CORONAGUARD, Expedmnte N2 2083825, dﬂﬁﬂ_ll
solicitada por LUX PROFESSIONAL S.A.-- ==mreereeae e

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de marca
CORONAGUARD, E.xpedlente Ne masszs clasf_LL “solici
PROFESSIONAL S.A.-- menremsapnnnes n =

Art. 32 NOTIFIQUESE por cédula, ------==--===sssssszn




