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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG",
CLASE 35, EXPEDIENTE N" 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA §.A, »=rssssesssscasannnses

Asuncion, 1 3 MAY 9095
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DROGUERIA
[TALQU[M[CA S.A. en contra de la Resolucion N° 739 de fecha 23 de marzo de 2026, dictada pnr la Direccion
dc Marcah } e S g S T S ] Ly O P S PR L 55 S EE SRS G

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2026 se presenta el representante convenclonal de DROGUERIA
ITALQUIMICA S.A., ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 739 de fecha 23 de
marzo de 2026 dictada por la Direceidn de Marcas, s=====sssrsrrsrmrsmsssmrrssssssassssssss s s s sssssssessssrssnarass

Que, en fecha 21 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedid el recurso
|nt‘gfpupﬂnl ....................................................................... A ki e A G sl ik

Que, en fecha 28 de abril de 2026 ¢l representante convencional de DROGUERIA ITALQUIMICA 5.A.
expreso agravios, Esta Direceion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
I‘ESD"’-"ET en Fechﬂ ‘j_n dE ahri_l d,Eb zszﬁl s ErssAEssEEEssEsEsTEL SRS EEEE TErEmEEEEEsEEETTETEEIEAEESESEEIEEEETASETEEITIASEEESTETE

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "(.)Que la solicitud de registra de la marca
VITALMAG ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35 Que habiéndose realizado fa
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatade la existencia en dicha clase de fa marca:
Expediente Denominacion 2017-1714643 VITALMEG Clase § Registro Titular 441455 Guayaki S.a. [PY]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semefantes, no podrdn tener coexistencia
pacffica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores,, por lo que de
conformidad al articulo 6 de Ia Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.,, )" «sessersemsesmis.

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de DROGUERIA
ITALQUIMICA S.A. y manifiesta: "(..)En el caso de autos, las marcas "VITALMAG" y "VITALMEG" presentan
diferencias sustanciales. Desde el punto de vista fonético, la variacion en la sifaba final <"MAG" frente a
"MEG"- genera una sonoridad distinta, ficilmente perceptible. Ademis el elemento comun "VITAL" posee
un cardcter marcadamente evocativo en el ambito de la salud v ienestar, tanto en la clase 0§ coma en fa 15,
especialmente cuando los servicios se vinculan con la comercfalizacion de productos farmacéuticos, Se
trata de un término de débil fuerza distintiva, que no puede ser monopolizado ni utilizado como
fundamento exclusivo para impedir el registro de signos que incorporen elementos diferenciadores .../..
Por otra parte, el publico consumidor de los servicios comprendidos en la clase 35 no es el consumidor
masivo tipico de los productos farmacéuticos, sino un sujeto con mayor grado de atencian, muchas veces
vinculado a actividades comerciales o empresariales, lo que reduce significativamente la posibilidad de
Cunfusjdn{_"}'_ . 4 5 L b A e i 0 e Al

Que, corresponde a esta Direccidn General resolver sobre la proceden S0
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG",
CLASE 35, EXPEDIENTE N* 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A, ----=--=====sessaneee

Que, en primer término, el analisis marcario debe ser realizado en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultines, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas, —-«==---

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

Que, a los efectos de cotejur las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gréfico y
fonético, asl como del aspecto idealogico 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
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VITALMAG (solicitada), v
VITALMEG (base de rechazo)

Que, si bien es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
"npr(_qm(‘-_.n visuial muy o | o 1 S —

En ese contexto, analizando el campo ortogrifico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que
la denominacion cuyo registro se solicita *VITALMAG® (clase 35) introduce una variacion en la vocal de la
sllaba final (A/E) en relacion a la marca antecedente “VITALMEG® (clase 05). Dichas particularidades
otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el andlisis comparativo, Desde esta
perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no resulta suficiente para generar confusion, —----«---==-----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgadi 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
ue la diferencien de 1o mErcl AREFIAE, —===-===s=rrsrsrrrrmmsssstamanssnssassnmanssasmsmsnsanrasssassnnssnsasmmsannrannns

Que, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el
solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en comin, siendo que como se sabe
el .uu]u.lu liulm ser en wnjuntu El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tumadus en t.'uenra

Prresente |Illﬁlu. ¥ nos pcrlnltmmh transcribir a Lurltum.lt*lr':t'l Enpnnﬂplo esel
objeto del andlisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)¢%--~
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG",
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A, »=srrrerresssransarans

Que, al respecto, las “MIRECTRICES 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 [as letras o caracteres, la posicion de las palabras o de Jos caracteres coincidentes, el ntimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderi que existe similitud tonética si el sonido de la pronunciacion de las
elementos verbales de los sighos 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 denominativeo son sus letras y silabas vy su orden y acentuacton particulares. El examen de las sflabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va gue una similitud fonética
estard determinada por fas silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, fos sigutentes
signos denominativos contienen algunas sifabas jguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSEEHIOr ALEOSAN(.., )"\ sessensssseeriaeiunississaisinssras s ase s e sas s s b e s b e s b ae b e et st e sa s s as

Que, expresa el Dr, Brever en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio® que: “Para
apreciar fa posibilidad de confusidn no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterfsticas
tipicas, [a unpresion general v los principales elementos del signo™. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones existen ciertos elementos en comtn, difieren en la composicidn de los
demds elementos, por ello no necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues,
en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente que aleja toda posibilidad de
que exista una confusion entre dichas Marcas, — e s

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas en pugna, la presente solicitud pretende el registro para
la clase 35: “Servicios comprendidos en la clase 35 tales como; Gestion y administracion de un negocio
comercial, servicios de venta de preparaciones farmacéuticas, veterinarfas y sanitarias, asi como
suministros médicos: promocion de ventas para terceros”; [a marea antecedente se encuentra registrada en
la clase 05, para todos los productos, la clase § mmprr:ndﬂ prmmpdlrn: nte los productos farmacéuticos y
otras preparaciones para uso médico o veterinario’,

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que existen otras
marcas registradas en la clase 05 -clase de la marca antecedente- con denominaciones similares v que se
encuentran coexistiendo pacfficamente. Al respecto, al realizar la bisqueda en la base de datos del sistema
informatico institucional se verifican los siguientes registros; VITALIX, Registro No, 607064; VITALE,
Registro No, 562887, VITALIN, Registro No, 479599, VITALDIA, Registro No, 625099; VITALUX, Registro No,
585312; VITALIT, Registro No, 573130; VITALITE, Registro No, 538870, extremo que demuestra la coexistencia
de denominaciones similares registriadas en la clase 05 a nombre de diferentes ritulares, por ende, esta
Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
prosperar en registm. S SR A A SRS SR AE g

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

confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el merca
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de heche, sin que se hayan suscitado oo

! Abg-

! [ irecenin h.u.n.mnul ile |"h|kf|l-¢d4r] Inticleciwal (THM 'ﬁi“ll .rlfn wirlies mnr o erpmnen ol mnis en Pavigaay, pp 147 v 266 annmhlrgﬁ“< '“ o
3 el Cer H

Dineceiiatoast

'~'.|.'I:I'.1:I

mew ezl { namsttind
peenittid reelected
Tees

"HREUTR M, Pedeo £ Tratodo de margan de (lbriea v de comerens, Dikiorial Robine, Msenos Adres, 16
! Clasificacion-NTEA-1 3-Espafnl vershon "“"f\ 3
s e di g s v p LT ;| i o e 5 ey .




BIRECCION NACIOMAL DE

4% PROPIEDAD 3 GOBIERNO i1 | PARAG .&1
m*_rnghﬁc'rum. PARAGUAY | REKUAI

Resolucion N'OJ 6 2

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 739 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALMAG”,
CLASE 35, EXPEDIENTE N* 31437/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. ==-=sssssnsnannecnanas

mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se o ha reconocido.”. De la coexistencia de las marcas
registradas menclonadas en el parrafo antenior se colige que existen marcas concedidas en la clase 05, con
¢l elemento VITAL en comin y que se diferencian en la silaba final, que se encuentran coexistiendo
pacificamente en el mercado sin que elle imphque confusion o afecte la libre competitividad de las mismas.

Que, el Articulo 16 de la Ley 1294/98 De Marcas dispone: “Cuando la marca consista en una etiqueta u
atro signo compuesto por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderé a los
elementos contenidos en ella que fuesen de uso coman o necesario en el COMEECINT, —-a=veemmrmmmmarerannnes

Que, lus denominaciones de la marca solicitada y el antecedente difieren en la composicion de sus
respectivos sufijos; MAG - MEG, es asl que aungue las mismas compartan sus raices, esta diferencia en sus
terminaciones artograficas genera distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de
la otra, tenemon gue la impresion auditiva que generan ambas es disimil: VITALMAG - VITALMEG, —-«+-++--

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

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

Art. ¥ REVOCAR la Resolucion N* 739 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada pm la
U“"-'.'LH(.IH l.iU Mdrudsl e L L L L L T T T T -

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
"VITALMAG", cluse 35, Expediente. N* 31437/2025, solicitada a nombre de
DROGUERIA ITALQUIMICA S.A, ---=r-ssrseresemsnannss

Art, 3¢ NOTIFIQUESE. ------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ADELGAMATE IJOJAHA'YVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 60221/2024, SOLICITADA POR PAUL ANDRE
MC)USQUERE_ — N N R AR

asuncion, 1 3 WAY 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por PAUL ANDRE MOUSQUERE bajo patrocinio del
Agente de Propiedad Industrial, Abg, Patricio Javier Pirovano, en contra de la Resolucidn N* 3054 de fecha
15 de octubre de 2025, dictada por la Direccin de Marcas, y; ««--=c-csesessmrmmeermesmemmm s

RESULTA:

Que, en fecha 04 de marzo de 2026 se presenta PAUL ANDRE MOUSQUERE bajo patrocinio del
Agente de Propiedad Industrial, Abg, Patricio Javier Pirovano, e interpone Recurso de Apelacion en contra
de la Resolucidn N2 3054 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, —

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia l'|'|.l£' concedio el recurso de apelacion
”“Er}j“uhtn A S RS R RS R R T N TN TN NS R

Que, en fecha 31 de marzo de 2026, PAUL ANDRE MOUSQUERE bajo patrocinio de Apente de
Propiedad Industrial, expresd agravios, Esta Direccitn tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 09 de abril de 2026, v s st s s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: "¢ )Que fa solicitud de registro de la marca ADELGAMATE
IOJAHA'YVA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30, Que habiéndose realizado ol
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente profubicion: 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 servie en ef
comercio para calificar o deseribir alguna caracteristica del producto o serviclo, La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los ;:rmdm tos :,'m* desea ;}nr!r'gc'r. En
consecuencia no ha lugara o solfcitadof.,. )" ——seeeemrms s e

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l apelante y manifiesta: "(.Jen primer lugar, debo manifestar
que fa marca "ADELGAMATE [JOJAHA'YVA" no puede ser considerada genérica ni descriptiva, temiende en
cuenta que mi marca constituye término de fantasfa, fruto de mi ingenio en donde conjugan varias
palabras conceptuales. Que, resulta sorprendente y me causa agravios la resolucion recurrida no solamente
porque i misma es una marca que retine las exigencias de la ley a los efectos de su concesian, sino por la
violacion al principio de igualdad que debe primar a tavor de todas las personas tanto fisicas como juridicas
que solicitan ante la DANALL el registro de s marca. Que, en efecto existe una infinidad de marcas
registraclas en la misma clase 30 y en tantas otras clases que utilizan las denominaciones "ADELGA"® y
"MATE" en su denominacion. y que no han sido consideradas genéricas ni descriptivas, sino por ef
contrario han sido concedidas ) a la fecha siguen vigentes, Como ejemplo podemos citar solamente
algunas ../.. la composicién fonética de mi marca hace que esta, bajo ningun termine pueda considerarse
genérica ni descriptiva, ya que es la unidn de las palabras "YERBA MATE" y "ADELGAZANTE", toma parte
de esas dos palabras para crear [a palabra de fantasia "Adelgamate”, que no es el sustantivo técnico ni la
denominacion usual de ningun productos de la clase 30 /. La palabra “IJOJAHA'YVA" no puede
considerarse descriptivo sino un calificative laudatorio para el producto /4. Es importantisimo mencionar
que poseo el nombre “Adelgamate” para la clase 30 en distintos paises de la region, coma Argen
Uruguay, a esta presentacion adjunto copias de los certificados de registro de margaf...)" -+«
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ADELGAMATE |JOJAHA'YVA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 60221/2024, SDL]{:ITADA PQR PAUL ANDRE

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

Il]TL‘rllllﬁ‘-‘itl]. 0 0 0

Que, la junisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nes convoca, afirman que una
denaminacion posee el cardcter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesana 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 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 s, 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ADELGAMATE [JOJAHA'Y VA" fue presentada para cubrir
productos de la glase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *Yerba mate y té”, -----

Que, a los electos de determinar si la solicitud de registro de marca "ADELGAMATE [JOJAHAYVA"
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la misma brinda
informacion acerca de las caracteristicas del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la
denominacion "ADELGAMATE [JOJAHAYVA™ no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 30 del nomenclador internacional y tampoco brinda informacion sobre las
caracteristicas de los prudm'lc:s. e e o B 5 .l e B A o o B A R

Quie, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ADELGAMATE IJOJAHAYVA" representa
una creacion linglistica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e idenldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. El elemento *ADELGAMATE" ¢s la union de los vocablos ADELGAZANTE+MATE
resultando asl en un vocablo de fantasia que no posee significado propio en el lenguaje corriente; por su
parte, el elemento “IJOJAHAYVA® es un vocablo del idioma guarani que significa “inigualable,
incomparable o Gnice”, por tanto, es considerado un vocablo laudatorio, sin embargo, al estar acompanado
die "ADELGAMATE" hace que el conjunto de la frase sea suficientemente distintiva a pesar del caricter
|';I|-llliil|ill'1lrIll-""“ﬂ'lﬁHAWﬁ-. L Pl e SRS B B L i S e e

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
¢l mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descriptiva,-«-sssseeommemmmmmm s

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

titudar de una marca evocativa deba ac t'pi.u 0 no pm-dpl rm_m-du gue otras marcas evoguen también las
mismas propiedades 0 Caracteristicas, " «=-ss-sseees e T L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3054 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ADELGAMATE IJOJAHA'YVA®, CLASE 30, EXPEDIENTE N® 60221/2024, SOLICITADA POR PAUL ANDRE
MOUSQUERE, =—-++-=sssnressarnssnsnsonnssnssssassssanssnsssassnsanssnnsinsnssnsssnsassssssssassnsnsassnnasnsnsssnssnsansssnsnnns

su denominacion. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion,
también se encuentran registradas las marcas: YERBA MATE COLON MEJOR IMPOSIBLE (SLOGAN),
Registro No, 627190; YERBA MATE AGUANTADORA, Registro No, 621634; YERBA MATE MATERE, Registro
No. 632922, YERBA MATE INDEGA FRESCA, Registro No, 613236; Yerba Mate Aromitica Menta y Limén,
Registro No, 601781; TE ADELGAZANTE | MBARETE, Registro No, 537918; CAMPESINO TE CUIDA -
ADELGAZANTE; Registro No. 436864; extremo que demuestra que las marcas con los vocablos
MATE/YERBA MATE/ADELGAZANTE coexisten p'.-u fficamente en el mercado a nombre de diversos
] e, T R S SR

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art, 32 inciso h) acerca
del Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberan actuar sin ninguna discriminacién
hacia los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, " — s

Que, la Resolucidn recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley, Al respecto, o 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 téenicas principales de su producto, obligandolo a recurrir a cireunloquios
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, es eminentemente svocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, <=

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado ol
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 ln Resolucin recurridi, sssssssssseemece

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3054 de fecha 15 de octubre de 2025 dictada por la Direccion
df' MHF(‘HN. B

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"ADELGAMATE IJOJAHA'YVA®, clase 30, Acta N* 60221/2024, solicitada a nombre de PAUL
ANDRE MOUSQUERE, ——-+-===ssssssesssarassanssimmmronnsnses someeSoes A B o

Art. 32 NOTIFIQUESE. -+---++++sssessssssasasacans

[l
i
i
|

ErmmsmE e s

epelel Toiering
Bireeziin © et dusthial
Biseccian N acianal de |j-*|-rhu jrbelegiaal




DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO nir. - PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

Resolucién N* (l E 6 4

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N® 3822 DE
FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *NICOLETTA Y ETIQUETA®, CLASE 135, EXPEDIENTE N*
30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SE w—veserensesraarnsnense

Asuncion, 1 3 MAY 2008

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por NICOLE BRITEZ ¥ MARIA VICTORIA PISTILLI
SEGOVIA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, Abg. Oscar Schouten,
en contra de la Resolucidn N* 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025, dietada por la Direcciédn de Marcas, v,

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio de 2025 se presentan NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI
SEGOVIA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, Abg, Oscar Schouten, e
interponen Recurso de Reconsideracion en contra de la Resolucion N* 525 de fecha 18 de marzo de 2025
dictada por [4 Direcolin de MErcas, s srrsssrammsasismisnmastasssanns sannssnns sans s sarsssnsssssspesssssssesrrss ersassres

Que, por Resolucion N* 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025 la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resalucion N 525 de fecha 18 de marzo de 2025, e

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025 se presentan NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI
SEGOVIA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interponen Recurso
de Apelacion en contra de la Resolueion N 3822 de fecha 01 de diciembre de 2025 dictada por la Direcelon
di: M"“'L“hl — T S S e PSSR RS EE S RIS ST T ETETFEETINETEITITTEEIEISTCTSTEEIEEIINEE FETw

Que, en fecha 15 de diciembre de 2025 fue dictada la provideneia que concedia el recurso
1'|1[;_~rpuf_-5[g|."...."..................--.".......................,.,..1...".."...'-,."......,,,."....”,,...:““_-,u“... -

Que, en fecha 06 de febrero de 2026 se presentan NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI
SEGOVIA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresan agravios, Esta
Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de
e o e L o RS

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “)Que la solicitud de registro de la marca
NICOLETTA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25, Que habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominacion 20171727871 NICOLETT! Clase 25 Registro Titular 464097 Julio Cesar Unger
Villalba [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores,, por lo que
de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a o solicitadof., )" =sssssessmemmaseanns

Que, entre otros argumentos, se agravian las recurrentes y manifiestan: “CoJel proplo sistema
marcario admite la coexistencia de signos simifares cuando no exista riesgo real de confisian, conforme a
la ley, la doctring y la practica administrativa. En primer lugar, EL NOMBRE PROPIO COMO SiC aNrJr
DISTINTIVO carresponde destacar un aspecto esencial gue no fue debidamente considerado por ef
"NICOLETTA" constituye el nombre propio de la solicitante, lo cual se acredita con la rft}c‘u”
personal que se acompafia. La Ley de Marcas Ni® 1294/98, asi como el Manual de Examen %

r\bﬂ c_lj.u Wt {
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N® 3822 DE
FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA, —------suesmeecnennes

W

aplicado por Ly DINAPL reconocen expresamente que los nombres propios pueden constituir marcas
registrables, stempre que cumplan funcion distintiva vy no induzcan a confusion indebida ./ la
denominacion NICOLETTA, al tratarse del nombre propio de la solicitante, no constituye una imitacion
artificiosa mi un aprovechamiento indebido, sino una idennficacion legitima del origen wr:;mw;u'i'a! La
incorporacion del elemento grifico (ETIQUETA) refuerza atin mis dicha distintividad, otorgando al -.:grm
una impresion de conjunto claramente diferenciadag.)”. = ssssssssssm .

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre lu procedencia o no del recurso

Illi't‘r[lll'."itﬂ-' L I I T T I T T T T T T T T T T T T

Que, en primer términe, el andlisis marcario debe ser realizado en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criteno que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas, —------

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

Que, i los efectos de cotejar lus marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la junisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grifico y
fonético, asl como del aspecto ideoldgico o conceptual. Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenti las coberturas, A continuacion se pm-tlu Fu-n'llnr la diferencia existente entre [as mismas; «ossoseseeeas

NICOLETTA Y ETIQUETA (solicitada), v
NICOLETT1 (base de rechazo)

Que, s bien es clerto que las denominmaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
|”"|_$jl'u$“5lh"|'til.lul I""‘L}I‘ i‘ilrur‘i_lrlt'_l_---------------------------------------A-d--d-----l--I---d-d---l!+++l|1.-+-!+ -----------------------------

En ese contexto, analizando el campo ortogrifico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que
la denominacion cuyo registro se solicita “NICOLETTA Y ETIQUETA*® (clase 35) introduce una variacion en
la vocal de la silaba final (A/l) en relacion a la marca antecedente “*NICOLETTI* (clase 25). Dichas
particulunidades otorgan a cada signo una identdad visual v fondtica diferenciada en el analisis
comparativo, Desde esta perspectiva, la coineldencia imcial, por si sola, no resulta suficiente para generar

L'””r”ﬂ'i':’”: EETIITI TN T N R R SRR R E W R B — R

En tul sentido, Jorge Otamendl sostiene que: “El derecho marcano no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por s mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es sabido, la
proteccian de lus marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada, Por ello cabe afirmar gue la proteccion otorgada a la marca registrada se extiende al uso en
conjunte del signo denominativo asl presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus el:,-mz-m{m tomados
de Torma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera ,gbmt:l'
pueden formar parte de otra marca, adin en la misra clase, toda vez que la marca pm.tﬂ]'lur pospy

"I“"‘ Id'hrr]pn‘]p“dr!d II'IrIl'id -l’l”ti..’”“r. "".""“".""""”"""-"““""l”“"““.“-T.‘"..“."l 1 it 5 2 .;I:IHI.'IA
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N” 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N* 3822 DE
FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N®
30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA, ==rsesseesuscsasssnnees

Que, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las mareas por el
solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en comin, siendo que como se sabe
el andlisis debe ser en conjunto, El tratadista Otamendi, explica clertos criterios a ser tomados en cuenta
para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolucion del
presente litigio, y nos permitimos transeribir w continuacion *..En principio, es el conjunto el que debe ser
objeto del andlisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).)-==«-«semmemiiiaz..

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, la posicion de las palabras o de los caracteres colncldentes, of nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud tonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para gue no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sifabas v su orden y acentuaciin particulares, El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonédtica
estari determinada por fas silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente pur lo que son fonéticamente diferentes: Mgfm anterior CLENOSAN Signo
‘I'?{J"lff'ﬂl'” ALECOSAN Y r ;I"' R e SR S S SR S S U S S ——————————

Que, expresa el Dr, Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercia” que; “Para
apreciar fa posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las earacteristicas
tipicas, o unpresion general v los principales elementos del signo™. En ese orden de ideas, si bien es clerto
que entre las denominaciones existen clertos elementos en comin, difieren en la composician de los
demis clementos, por ello no necesariamente causarin confusion en el seno del prblico 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, —-scoemmm

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas en pugna, la presente solicitud pretende el registro para
la clase 35: “servicios comprendidos en la clase internacional 35 tales como: suministro de espacios de venta
en linea para vendedores y compradores de productos y servicios tales como venta y comercializacion de
productos como ser vestimentas, calzados y accesorios para damas, caballeros y nifios, bolsas, carteras,
mantas confecefonados de manera artesanal. publicidad por todos los medios de comunicacion % la marca
antecedente se encuentra registrada en la clase 25, para todos los productos, la clase 25 comprende
principalmente las prendas de vestir, el calzado y los articulos de sombrereria para personas’, -

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que existen otras
marcas registradas en la clase 25 -clase de la marca antecedente- con denominaciones similares y que se
encuentran coexistiendo pacificamente, Al respecto, al realizar la bisqueda en la base de datos del sistema
informitico institucional se verifican los siguientes registros: NICCOLINI, registro No, SIS50ET nombre
Unicentro S.A; NICOLU, registro No. 472034, a nombre de Shanshan Shi; N[CCDLB"_ o v |

" Perecho e Marcas [orge Otamesidic Edimorial) Desisesis - Alwdedios Perpor ANCY 2000 f
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 525 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y N*® 3822 DE
FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NICOLETTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*®
30978/2024, SOLICITADA POR NICOLE BRITEZ Y MARIA VICTORIA PISTILLI SEGOVIA, —---=--===susmsncenees

GOBIERNO 1, | Igﬁﬂlj{ig Al

nombre de David Nicolas Rocabudo Row; NICKI NICOLE, registro No, 588738, u nombre de Nicole Denise
Cucco, extremo que demuestra 1o coexistencia de denominaciones similires registradas en la clase 25 a
nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan
(ue lu solicitud de registro actual puedi prosperar en registro, = s e

Que, sobire el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca dicienda: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en Jos casos en que se discute la
contusion es fa coexistencla antegior de las marcas en pugna, Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin gque se hayan suscitado confusiones es a
mefor prueba de fa inconfundibilidad, y asi se lo ha reconoado.”, De la coexistencia de las marcas
registradas mencionadas en el parrato antenor se colige que existen marcas concedidas en la clase 25, con
l.i{'l'llIrT'l”hH..'“JTH‘ﬁ 1ﬁl”"li]'-ll'l.’ﬁ tllli—‘ bl (‘Il:r.l.‘rl.'l'll.'l'-ll'l °r sUS t{l.'ﬂil‘it'l'll,']ilﬁ, llLiL‘ ¢ encuentran fﬂexiﬁnendﬂ
pacilicamente en el mercado sin que ello imphiqgue confusion o afecte la ibre competitividad de las mismas,

Que, aungue fas marcas en cuestion compartan sus ralces, la diferencia en sus terminaciones
ortogrificas genera distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos
gue b impresion auditiva que generan ambas es disimil; NICOLETTA = NICOLETTI, —s«sssssassssasnssansansasas

Que, en bise a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
exarmen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion General considera que es un signo que
|romie law earacteristicas necesarias e su registeod por consiguente, y al no encontrarse inserta dentro de
lus prohibiciones di la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resoluaion recurridi, =se--eeaseee

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

Art, 10 REVOCAR lus Resoluciones N* 525 de fecha 18 de marzo de 2025 y N° 3822 de fecha
01 de diciembre de 2025 dictadas por la Direccidn de Marcas.

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“NICOLETTA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N® 30978/2024, solicitada a

Art, 3¢ NOTIFIQUESE, «+-++sstvssssrnssinasissmmsannsnsssnnns

SIEEHEAHO DE MARLAS® = Jorge Oramendl, 9* Dd CABA, Abeledio Perrot, 2ui?
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA °POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 42517/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIO AUSTRAL S.A. ss-resesssnsessossntnsnssnsessactssssansnsennssnsassansasssssvssnernseanssstsenssttasanarssn

Asuncion, T 3 NAY 2026

VISTOS: las recursos de apelacidn interpuestos por los representantes convencionales de las
firmas DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. y LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS CEISA en contra
de la Resolucion N® 988 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Direceion de Asuntos Marcirios
l.lliglﬂ.’:’t!!ﬂ, R L e e TS

RESULTA:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2024 se presenta el representante  convencional de
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de o Resolucion N®
988 de fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, -

Que, en fecha 15 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de LABORATORIO
DE PRODUCTOS ETICOS CEISA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolueion N* 988 de
fecha 30 de agosto de 2024, dictada por la Direceion de Asuntos Marcanios LIBEIOSOs, - -

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024 fueron dictadas Tas providencias que concedieron los
reCLursos ln‘tr‘r!ﬂuﬁﬁt”n. ..................................................

Que, en fecha 19 de febrero de 2025, el representante convencional de  DISTRIBUIDORA LA
POLICLINICA S.A. expresé agravios: en fecha 25 de febrero de 2025 esta Direceion General tiene pror
presentada la expresion y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, —-cooevnnnnn

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de LABORATORIO AUSTRAL S A,
contesto la expresion de agravios, en consecuencia, en fecha 14 de julio de 2025 esta Direceion General
dicta la providencia de Autos para resolver,--«s s s s s s

Que, por Resolucion N® 720 de fecha 30 de octubre de 2025 esta Direccion General declard operada l
caducidad de instancia en el expediente de la oposicion N® 2256110 presentada por la firma LABORATORIO
DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. la cual fue notificada por cédula a la recurrente en fecha 06 de
noviembre de 2025, — - eccsrmsssnrsnnsnnssssssansanns A OO At A B e B B g A

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: 0 Que, POLILEP (marca soltcitada) vs. POLIPIL v
POLIMED {marcas aponentes) qiie si Bien fas fa solicirad como b OPOSICIOn comparten la misma rade POLE
sabemos que, para realizar el anilisis de fas mismas, debemos realizar ol examen en su conjunto, asi
notamos que; entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los
planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fondtico, Que, fa particula POLL es de iso comiin en
denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede
invocar exclusividad sobre palabras o silabas de use comiin /. resulta evidente gue fas marcas objeto de
catejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir. el consumidor no contusditd Tos peoductos,
La percepeton de ambas no provoea una sensacion de semejanza, al contrarto, exis n mis d:."e,;,;bpms e
Sfmf'jaﬂld'ﬁ'lr _;l e RS EE RS EE SRR dia bl o W . .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 42517/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIO AUSTRAL S.A, ss=sesssctnsacasscsssunsasscnerastassusmsensasassessassnnsssssssnessressesesisssaeasonmennassnns

Que, entre otros argamentos, se agravia ol apelante DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA. v
manifiestic ") Estas aseveraciones son una clica muestra de que los derechos de mi proncipal no fueran
tomados debidamente en cuenta pies fa marca POLIMED v etigueta no sofo se encuentra registrada en
clase §a favor de mi mandante, sino también en fas clases lo y 35, datos que pueden ser corroborado en la
base de datos de L Dinggn, Jos cuales fueron anvecados en el eserte miciad de opasicion, que
evidentemente no fue tomado en consideracion /4., Contradigo totalmente que entre las marcas
POLILEP/POLIMED no exista stmilitud denoninativi, en los planos visual, ertogritico, conceptual y, por
A -J'u-r i ||'r4. fonéticn, sino ifire, ,-if contratio de I .r.’immn"r:t. elis poseen poseen fatorias .\‘r,'-r!u*j.iuil.i!.'is que
hacen detintivamente imposible su coexistencia, En efecto, las marcas enfrentadas comparten la misma
cantidad e letras (siete letras) de fas coales CINCO se encuentran en by marca registrada por mi
rqmt-:u-n.'.'u."u. celocadas en idéntica Posicin ¢ k lentico orden ¥ osecuencra, La i.'uﬂfnip-jiﬂt‘ solo se ha
limiraddo & cambiar Ly sifaba final "MED” por “LEP", pero dicha modificacion es irrelevante ..J.. A esto se Je
suma of hecho de gue la clase amparada por las marcas en pugna es la misma, pues la contraparte solicito
ol registro de L marcy POLILEP para proteger todos fos productos de fa Clase 5, fa misma clase en fa cual mi
mandante tiene previamente registrada su marca POLIMED en nuestro pais (..,)" ssessssesssssmmmasmma..

Que, la representante convencional de LABORATORIO AUSTRAL S.A. manifiesta en su escrito de
cantestacion del traslado de los agravios: (.0 mi mandante ha solicitado ef registro de la marca POLILEP en
La clase 5, exclusivamente para medicamentos de uso humano, destinados al tratamiento de L hipertension
arteral e lupechipidenas /. La resolucion apelada ha centrado correctamente su analisis en el ambito
especiico de aphcacion -la clase 5+ ./ st bion ambas marcas comparten of prefijo "POLI, la distintividad se
encuentra en b combinacion glabal del signo v, especialmente, en el sutijo final que caracteriza a cada una.
Las terminaciones “LEP® v "MED” presentan diferencias visuales, ortograficas y fonéticas evidentes, La
pronunclacion de “LEP" ditiere notoramente de "MED®, o que impide cualquier confusion anditiva /..
Debe destacarse, ademas, gue ef pretijo “POLI" tiene carece de fuerza distintiva. Se trata de un vocablo de
st comtdn en el dmbita Grmacdutico, utilizado frecuentemente coma il en compuestos gue aluden
plucalichadd o metlsples propredades /L Ast cuando ana marca incorpora un prefijo de uso extendido como
"POLE, L carga distintiva recae en un sutijo o en los elementos complementarios gue la diferencian (.)" =

Quie, enatencion a lo dispuesto en el Art 179 del Codigo Procesal Civil de aplicacion supletoria en
virtued al Art, 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, que dispone: "Art. 179.- Efectos de la caducidad. (...) La
caductdad operada en instancias ulteriores geuerda fuerza de cosa juzgada a la resolucion recurrida (...)"
En ese sentido, respecto a la oposicion promovida por la firma LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS
C.ELS.A., en base al registro de la marca POLIPIL en la clase 05, habiéndose dictado la Resolucion N® 720 de
fecha 30 de actubre de 2025 que declard operada la caduaidad de instancia en el expediente de la

oposicin NY 2256110, resulta inoficioso el estudio del recurso y en consecuencia de la procedencia de tal
oposicion en virtud a la Normativa Mencionada, =« s e e e

Por tanto, corresponde a esta Direcaion General resalver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.. y li consecuente coexistencia o no de las
marcas POLILEP (solicitada en clase 05) y la marca POLIMED (registrada en las clases 5, 16 y 35), =«seeeeeeens

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conpunto, como es regla peneral en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetiva es advertir st la percepcion de una de las marcas puede seragoeiada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia adnunistrativa determinar si las m'-lrt‘u'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA °POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 42517/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIO AUSTRAL S.A, =-===sresenses e S U PR R

plll‘:h"H o no ser confundidis en el mercado, tras un andbisis desde a Optica e los eventuales
‘_lnn-s“lnldnrvsl v 1 s ot ol o o B B e e o o e R e s ek i T e i T Sk

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registeo de la marca *“POLILEP* en la elase 05, con li mura
oponente “POLIMED” registrada en lus clases 05, 16 ¥ 35, — == comsrmmmmmimsminssasassssssnnsssssasisn s

POLILEP  (marci solicitada)

POLIMED (marca aponente)

Que, st bien es cierto que las denominaciones analizadis contienen similitudes entre s, no
necesanamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, — ...

ue, nguwndn esta linea de razonamiento, osta Dependencin es de Ta tesitura que no se }““"I"
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de gque dentro de suestruetira existan letras o
elementos en eomin, siendo gue como se sabe el andhisis debe ser en conjunto, Bl tratadiste Otamendi,
explica clertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cliales
hemos tomado en cuenta para la resoloeidn del presente litigio, y nos permitimos teanseribic o
continuacion “..En principio, es el mn;unm el que n’rhrserm');ﬂm del andlisis ynnsmpnrrﬂintfgranm
separadas en fnnnaarb:mna (747)."- - ea

Que, analizando el campo ortogrifico y fonetico de la solicitante “POLILEP" ¥ la marca oponente
“POLIMED?", por mis que compartan L raiz "POLI" no se leen de L misma manera al tener terminaciones
disimiles, cormo se puede notar al cotejar dichas marcas, La terminacion “LEP” de la solicitante difiere
ampliamente de la terminacion "MED" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura
ortogrifica y por ello también se pronuncian diferente, - s srrrsTasTTanaa

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefifos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo,” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintive y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion  otorgada a la marca registrada "POLIMED" s¢
extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exelusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada. razon por la coal esta dependencia administrativa considera gue
tales elementos pueden formar parte de otria marea -ain en la misma clases toda vez que T marca posterion
I_'Il'!ﬁl..'i] T_"ll._"l'l'l{.‘l'l.tl'l?_i ll'll[‘ lil tilll"!’l_"r'll'li'll I.It.' Ii.l MOrCH ANTCTHIr, ssemssssrsssnsnns A T TR NI IEA TR R AN YT

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™, aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, senala cuanto sigue; (.0 La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un analisis def mimero v la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabiras o de los
caracteres coincidentes, el nimero de palabras v by estructura de Jos signos (por ejemplo, Jos efementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [ ] Se entenderd e existe similitud tondtica si ol
sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de Jos signos comparados fuese ef nisim
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente, Los
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42517/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIO AUSTRAL S.A, =++sssrassssussussrsnnssunsssssmsnsesnsssssssnnsssass SR SRR

*

determinar la impresion tonética general de un signe denominativo son sus letras y silabas v sy orden v

deentuacion particulaies. B examen de las silabas comunes reviste tna especial importancia al comparar

miareas foneticamente, va que una sinnliud fonetica estard determmada por las silabas comunes y su
combinaciin identicn o sinular. Por ejemplo, los sigunentes signos denominativos contienen algunas silabas
pales pero otras diferentes o con un ritmo de pronuncicion diferente por lo que son fonéticamente
diterentes: Signo anterior CLENOSAN Signo postestor ALEOSAN ()" v,

Respecto, o la ralz "POLE, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY®
aprobadas por Resolucion n® 259/2025, sentala cvanto sigue: "(.) 534 Elementos y partes de palabras ../..
Exos elementos verbales deben permanecer libres pari su tso por cualguer competidor en el mercado,
[ebido a su naturafesa desenptiva de s caracteristicas gue indican, no son distintivos y no podrian
FNCIOnar coma mareas, en general o respecto de ciertos productos o servicios. /. Por ejemplo, la Oficina
e ler.'g.'ﬂ' of registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados
aishiclamente L “muln poli™, “plur™s descriptivo de .mm'rr;ifu idad o .;m-)‘u- ;u‘mi‘m tos 0 servicios tienen
O CONNENEN vars o caracteristicas o multiples posibles USos ()7 s,

En ese sentido, dado que el prefijo "POLL es descriptivo y carece de tuerza distintiva por si solo, a los
electos de la comparacion de los signos en pugna debe descartarse y el peso del andlisis recae en las
terminaciones "LEP* y *"MED", Estas silubas hinales son claramente distintas en los planes visual, fonético y
conceptual, Por tanto, es posible afivmar gue el consumidor pertinente no mcurrird en riesgo de confusion
nide asociacion, permitiendo que "POLILEP” y "POLIMED” coexistan vahidamente en el comercio, =sseeee-

Que, adictonalmente, otro entenio a ser analizado a b hora de deteroinar acerca de la procedencia de
lu n]:n*.u.u'l.li el extudio ey s existe coesistencia [rrevia Al Fespoecto, Vermos e existen otras marcas
registradas @ nombre de diversos titulares en la clase 5 que utilizan s raiz POLL como parte de su
denominacion, En ese sentido, septin la busqgueda realizada en el sistema informatico de la Institucion,
ademas de las marcas que dedujeron oposicion: POLIPIL, registro Na, 631871 y POLIMED, registro No,
015544, tambien se encuentran registradas las marcas: POLIVY, registro No, 600316; POLYPLUS, registro
No. 542144, POLI SULENO, registro No. 553409, POLY4, registro No. 626223; extremo que demuestra la
coexistencia del oponente con otras marcas con dicho prefijo <POLL o POLY- a nombre de diferentes
titulares ¥ en Lo misma clase 5, por ende, esta Direcaidon no encuentra fundamentos legales que impidan que
la soheitud de registro actual pueda prosperar Cn Fegstro, s« et

Cuie, sobire el punto, Jorge Otamend, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
e Lo marca apanente diciendo: “Un factor de Bran papantanicl d tener en cueritd en fos casos en (e se
discute fa confusion es la coexistencia antenor de s marcas en pugna. Unia coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada v L otra no o ambas de hecho, sin que se havan suscitado confusiones
es b meyor proeha de b mconfundibiiclad, v astse lo T peconocidon,™, e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 988 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "POLILEP", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 42517/2022 A NOMBRE DE
LABORATORIO AUSTRAL S.A. ==r=ressnsssscsssusassstasesssnssinrsusnonsnsssmsmses sassassesss sasssnssssassssssssmnsynssesnss

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, esta Diveceion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre st originales, distintas una de
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucidn recurrida,

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

Art, I® CONFIRMAR la Resolucion N* 988 de fecha 10 de aposto de 2024 dictada er la
Direccion de Asuntos Marcariof LIHEIOSOs. oo e

Art. 29 ORDENAR la prosecucitn de los tramites de la solicitud de registro de o marea
"POLILEP", clase 05, Expediente N 4251712022, solicitada o nombre de
LABORATORIO AUSTRAL 5.A. — - nes grerrrrmaazsiaas

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula, -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1151 DE FECHA. 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR®, CLASE 05, EXPEDIENTE N* 99498/2021 A NOMBRE DE
PROQUIMUR S.A, -===s=ssssssararsremssssmmmessnmmesnsmnnssasss sanssansssssssnsnssnsssasnsnsssssssassansssssses ARS———

continuacion “..En principio, es el mnjunrn el que debe ser ﬂh;etn del anilisis y no sus pnrfﬂ integrantes
gepamd;sen forma arbitraria (747).'- T R R R R T

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *“MUT PROQUIMUR" y las marcas de
la oponente "PROGEQUIM” y *PROPOQUIM”, por miis que compartan elementos en comun no se leen de la
misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se |‘||I||1,u,'!f- neatar ul
cotejar dichas marcas, La marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro silabas y doce
letras; ambas marcas de la oponente cuentan con un vocablo, tres silabas y nueve letras, Al cotejarlas se
aprecian claramente las diferencias: MUT PROQUIMUR vs, PROGEQUIM - PROPOQUIM, son distintas en
su estructura ortografica y por ello también se pronuncian diferente, «-ceee .. erwrean sransans

Ahondando en el analisis fonético de las marcas, mientras la marea solicitada "PROQUIMUR" linaliza
en "UR", la marca de la oponente PROGEQUIM incorpora la silaba *GE® en el medio de la denominacion y
termina en "IM" ("PRO-GE-QUIM"), Estas variaciones en la longitud, las silabas intermedias y el sonide final
generan una secuencia ritmica distinta al pronunciarlas, De igual manera, st se cotejan las denominaciones
"PROQUIMUR" y "PROPOQUIM", [a silaba mtermedia "PO" en la marca oponente, sumada a la clara
diferencia en sus terminaciones ("UR" frente a "IM®), rompen el ritmo fonético y la apariencia visual, —

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particolas
comunes cuando no constituyen por s mismos el signo distintiv” Enoese sentido, como es sabldo, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunta del signo distintive y no a sus elementos tomados de
forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgacla a las marcas registradas *PROGEQUIM" y
"PROPOQUIM" se extiende al uso en conjunto del signo denominative asi presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -ain en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, sss-e.. srensasisnseas

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™  aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, sefala cuanto sigue: (..} La comparacion vistal de fas marcas denominativas se
basa en un analisis del ntimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palibras o de los
caracteres coincidentes, ef nimero de palabras v I estructura de los signos (por ejemplo, los efementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [.] Se entenderid que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados firese el mismo, o fo
suficientemente cercano para gue no se puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para
determinar la impresién fondtica general de un signo denommativo son sus letras v sifabas v sy orden v
acentuacion particulares. EN examen de fas silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fondticamente, ya que una similitud fondtica estard deterninada por las sifabas comunes v su
cambinacién idéntica o similar, Por efemplo, los sigiientes signos denominativos caontienen algunas sifabas
iguales pero otras diferentes o con un rtmo de pronunciacion diferente pur lo quv son fondticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (..)" e

Es relevante mencionar que la firma solicitante PROQUIMUR S.A, ya posee registros marcarios con la
denominacion PROQUIMUR solicitada en autos. Al realizar la busqueda en el sistema informitico de la
Institucién se verifican los siguientes registros a nombre del solicitante: PROQUIMUR, clase |, Registeg No,
485077, PROQUIMUR, clase 5, Registro No, 477222: LAMPO PROQUIMUR, clase §, Registro

"aerecho de Marcas, [rrge Cxramendi. F diterial) Levistdens - Abeledo: Pepror AN S0
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR®, CLASE 05, EXFED[ENTE N® 99498/2021 A NOMBRE DE
PROQUIMUR S, =-rnnssnnsee et e e e bt e s e e s ee e s e e e s s

FIDEM PROQUIMUR, clase 5, Registro No, 562407, JAKE PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 540327,
ATRAZINA 90 WG PROQUIMUR, clase 5, Registro No, 556995 PROQUIMUR SUMOSTAR, clase 5. Registro
Nu. 555983 PROQUIMUR STOP, clase 5, Registro No, 590900; PROQUIMUR SALVAT, clase 5, Registro No.
§51625; ARTENA PROQUIMUR, clase 5, Registro No. 90291, PROQUIMUR EFICAZPRO CLEANER
(SLOGAN), clase |, Registro Nu. 614024, SEVERE ME PRO PROQUIMUR, clase 5, Registro No, 610449,
ROLTER PROQUIMUR, clase §, Registro No. 611923, Lo ese sentido, se puede colegir que el solicitante de
atitos pretende extender su registro marcanio con la presente solicitud de registro de la marca *MUT
lbl{tjl}LllhlL”*"l D S = = 5 I T L L L L LT e ———————

Que, las marcas de la oponente PROGEQUIM v PROPOQUIM ya se encuentran coexistiendo
pacificamente en el mercado con la famiha de marcas con el elemento en comin PROQUIMUR, en ese
sentido nos preguntamos; jedmo podria no hacerlo de igual manera con la presente solicitud, cuando ya
coexiste con denominaciones marcarias cuyo Gnico elemento es PROQUIMUR? —--eeseemmmmnramcnnacnaans

Que, sobre el punto, Jorge Otamend, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de L marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se havan suscitado confusiones
o8 fa megor proeba de Lo inconfundibididad, y asi se Jo Da reconocidn, ™, —s e

Que, resulta importante destacar que b denominacion cuyo registro se solicita *“MUT PROQUIMUR",
constituye a su vez parte de la razon social de La firma solicitante, PROQUIMUR S.A.; es decir, que la marca
sulicitada se identifica con la razon social que presenta la firma propretana, A ese respecto, se sefiala que la
ley marcana protege al nombre comercial, constituyenda propredad a los efectos de la ley citada, la cual se
adiuiere desde su primer uso piblico. En ese sentido, estando mcluda la solicitud de registro de marca en
el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podeia existie mala fe por parte de la misma pues,
sulicita el registro de marca de su propio nombre compreil s s e

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas MUT
PROQUIMUR en la cluse 05 y las marcas de la ui:nmnu FRDGEQUIM y F'RCIP{JQUIM rLgnrrddm en las

Cluses 05, ==ssesssnninnnaissasnsssas * ¥ na L e i e e
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la

conclusiin de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintas una de
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar ki Resolucian recurrida,---------

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucion N 151 de fecha 31 de octubre de 20
Direccion de Asuntos Marcarios LIUEIOSOS, =-«-ss--sssammmramanaanas "o

{ cql Intering
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR®, CLASE 05, EXPEDIENTE N* 99498/2021 A NOMBRE DE
PROQUIMUR S.A «==svermmewssrerasusessassesssansasssnsssasssssaarnvanssrasmssssamssssmssssnsensessenssmmsasensannassnanssssasanss

asuncion, T 3 WAY 2005

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma
QUIMFA 5.A. en contra de la Resolucidn N 1151 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Diveceion de
Asuntos Marcarios L ITIHIHHHH y; - RN eSS RS E e S T TR R TR

RESULTA:

Que, en fecha 06 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de QUIMFA S.A., ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1151 de fecha 31 de octubire de 2022, dictada
PHTIEI Direccion de Asuntos Marcarios LitiGIOSES, «==scamrrrrermmeerm e s n s s na s s s aa na b s a e s

Que, en fecha 08 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto, -

Que, en fecha 03 de marzo de 2023, la representante convenclonal de QUIMFA S.A. expresd agravios,
en fecha 18 de marzo de 2023 esta Direcaion General tiene por presentada la expresion y ordena el traslado
a la contraparte por el plazo de ley, = s

Que, en fecha 27 de junio de 2023, L representante convencional de PROQUIMUR S.A, contesto la
expresion de agravios, en consecuencia, en fecha 19 de septiembre de 2023 esta Direccion General dicta la
F\ruvidunﬂu de Autos para [ s I T P — S A —— e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera quer "CoQue, al realizar of corejo de las marcas
enfrentadas MUT PROQUIMUR (marca solicitada) vs. PROGEQUIM (marca oponente) en confunto v
sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos
visual, fonético e ideoldgico, que permitirdn que el publico consumidor las identifique en el mercado, Que,
la parte oponente alega similitud en fos efementos PROQUIMUR - PROGEQUIM, sin embargo es relevante
mencionar que actualmente la parte oponente ya se halla coexistiendo con e marca PROQUIMUR en Ia
clase § (Registro N.° 477222) cuya titularidad corresponde a la parte solicitante, por tanto, esta circunstancia
no puede ser alegada por fa oponente come fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacifica con
la marca solicitada cuando va se halla coexistencia con la marca menclonadaf,.. )™ =

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante QUIMFA S.A, y manifiesta: *(..) la forma en la gue
el Sefor Director de Asuntos Litigiosos hizo b evalvacion de ambas denominaciones en PUENA ex
totalmente ervada, ya que si hacemos la repeticion retteradas de ambas denominaciones depa ke impresion
de una misma idea en el publico consumidor /. En ese sentido la marca de mi mandante perderd su
capacidad diferenciadora, al ser expuestos ambos productos en locales de comercializacion afines, Estamos
en total desacuerdo con lo expuesto por el Aquo, va que a simple vista puede ser observado que la marca
solicitada MUT PROQUIMUR, reproduce integramente L denominacion de la marca registrada por mi
mandante PROGEQUIM. La reproduccian se da en el mismo orden y secuencia de las letras que forman la
denominacion de la marca de mi mandante .../.. Un hecho relevante que el Aquo ha omitido copsides
que, la marca solicitada “MUT PROQUIMUR®, pretende distinguir todos los productos, comp
clase 05, tal como ocurre con la marca "PROGEQUIM" registrada por mi mandanté

consecientemente una ESTRECHA v DIRECTA RELACION en cuanto i las ilmjliﬂ"ﬂufg:f por lig *
B hcla Criglaldo
E'I'-_,. h :1 : 1:311-‘_ I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N 99498/2021 A NOMBRE DE
PROQUIMUR S.A, --=semsmmommsmmomsmsremsmam s ssssasssssiasasssssninsansssssnsnes

Que, la representante convencional de PROQUIMUR S.A, manifiesta en su escrito de contestacion del
traslado de los agravios: “(..) Como se dyo, dnicamente tienen en comin TRES letras "P", *R" y "0",
marcando toda la diterencia entre ellas “MUT™ en una y "QUIMUR" en la otia, que aporta ain mayor
distntividhad a la marca pretendida. El hecho de que las marcas en hitigio compartan TRES letras, no puede
tornarlas contundibles, pues es preponderante la cantidad de elementos diferenciadores que las hacen
disimiles, de mnguna manera puede aticmarse gue "MUT PROQUIMUR® es extremadamente similar a
"PROGEQUIM" , por las diferencias gramaticales v fondticas existentes entre ellas. Que, expresa el apelante
guie o8 evidente gue mi mandante no mostra novedad ni orgmahidad of solicitar su marca, indicando que la
mistma o8 una reproduccion de la marca de st mandante, situacion mas gue alejada de la realidad, ya que,
mi mandante posee registros de su marca "PROQUIMUR", asi como solicitudes de marca en varias clases de
L nomenclatura oticial, dichos titwlos de registros de marcas y solicitudes, obran en los archivos de esa
dependencia /.. Como mencionamos antenormente en autos, "“PROQUIMUR" es una marca creada por mi
mandante y adoptada como nombre comercal con mucha anticipacion en el comercio y es sabido que el
nombre comercial esti protegida y constituye ura PROPIEDAD a los efectos de la ley de marcas(...)" —------

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma QUIMFA S.A., v la consecuente coexistencia o no de las marcas MUT PROQUIMUR
hnlu:l.nl.i en clase 05) )r la marca PRDGEQU]M iru“ht rada en la clase 5); FRGFDQU]M {I‘L‘f.llﬂt'ddd en la
l.|dht"u5! P —— s R e i e i e A s e i s e e el B e e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunta, como es regly general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la pereepaion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta manera, L_'IiJI'l‘t'H}':II:'.II]-IIF a esta instancia adminstrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la 6ptica de los eventuales
1) 1Py AN R A o A P S PN O LS 0o e S Sl o et o S e

Que, en ese orden de ideas, corresponde o esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusiom entre la solicitud de registro de la marca *MUT PROQUIMUR" en la clase 05, con
las marcas de lu oponente "“PROGEQUIM® registradu en la cluse 05 y “PROPOQUIM” registrada en la clase
L T — S

MUT PROQUIMUR {marca salicitada)

PROGEQUIM (marcas de la oponente)
PROPOQUIM

Que, si bien es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesaramente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
Hpresion visual miuy L R TR UEIE, 0 0l - i o i e

Quie, siguiendo esta linea de razonamiento, esti Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar contundibles a las marcas por el sola hecho de que dentro de su estructura exi letras o

explice clertos ertterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisisde ¢ los cufles
hemos tomado en cuenta Jrra la resolucion del Jrresente ||I|.HL1 ¥ s perm il
Fi;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1151 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MUT PROQUIMUR®, CLASE 05, EXPEDIENTE N* 99498/2021 A NOMBRE DE
L 0T L | L B R —

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicimud de registro de Tn marea
“MUT PROQUIMUR®, clase 05, Expediente N* 99498/2021, huilutmla a nombre de
PROQUIMUR 8.4, —+=sssssssmnssssssrssnssnsssassionsnmmarsess -

Art, 30 NOTIFIQUESE por Cédula, «--eeeemmeemeas o i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N® 08629/2020,
SDLlCnmﬂ PGRGLDBAL%TS-A. RS SS S EAS S s SdES T TR TR TR FEFEY NN R RSN AR A AR RT TR R TR RRTR R

Asuncidn, 1 3 MMI ?I_}Zl]

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Globalsat 8.A, en
contra de la Resolucion N° 620 de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada por la Direceion de Asuntos
Marcarios L-i{igiusus,' Y e e S eSS raEms s sssAeeAded ae e eeaaas

RESULTA:

Que, en fecha 17 de enero de 2024 se presenta la representante convencional de Globalsat S.A, ¢
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 620 de fecha 04 de septiembre de 2023,
dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LItIZIoS08,--==scsascsssiiamiimmmmeminensssssrsssssssssmasszasaasanes

ue, en fecha 14 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que coneedid el recurse Interpuesto, -«
| |

Que, en fecha 09 de abril de 2024, Ta representante convencional de Globalsat S.A, expreso agravios,
Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y ordena el teaslado a la contraparte
Pur el término dl’f |t.'}". R L N T

Que, en fecha 21 de junio de 2024, se presenta la representante convencional de Fadi Chahine El
Kassis, y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de junio de 2024, «ooeveemrsmmmmmn i

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciin considera que: "(.) al cotejar las marcas GLOBALSAT Y ETIQUETA
(solicitada) y GLOBAL SAT (registrada) podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente
iguales, lo que podria causar confusion en el mercado, Pero, si bien tiene impartancia el andlisis de las
partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la vision de comnunto, Y, desde este punto de
vista, presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusidn directa (tomar una
marca por otra) coma a la indirecta (considerar que ambas tenen un mismo origen de produceidn), Que,
en razon de las identidades existente entre Ja marea solicitaca y el oponente, el publico consumidor puede
verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas, ademds debemos tener presente gue las
marcas en cuestion tienen por finalidad distingiie servicios/productos muy relacionados, L cual
incrementa la pmihfhdud de canfusion entre los consumidores, v rpw no da la pauta tJr!m la up:hu 10N sea
{jﬂ"jﬂﬁﬂfﬂFl‘l‘}{"{*dﬁ”ﬂ‘{ J" S A e B T B s T B e R e e e e T N s e e o

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
(. )se destaca per sé que GLOBALSAT es la razon social de mi mandante, constituida en el afio 2009 y que a
su vez es el nombre comercial de [a misma, conforme fue invocado y evidenciado con los documentos que
tueron acompanados sustentando la representacién convencional invocada /.. no se ha realizado un
andlisis sobre la falta de identidad de clases, elemento que precisamente las diferencia, ademis del
elemento figurativo que también se destaca en la marca de mi representada. En efecto, la resolucidn en
cuestion se ha apartado de las normativas establecidas en la legislacion marcaria que establece con claridad
que el sistema que nos rige es el uniclase y en el caso que nos ocupa la marea base de la oposicion ,\.uh]‘:"
una clase r.ft‘ prm.fmrm . €n tanto quu la marca -:n.f:: ftadla fue pr"nwf}muﬂi para piroke 5
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020,
SOLICITADO POR GLOBALSAT S.A, =+ssssscanssnrasessasensescnssrassosaassasssssnarsencessssasessasass

manipulaciaon de cualquier aparato a ser utilizado en este menester. pero mi representada NO fabrica
productos de ninguna clase ni elabora bases o accesorios para el fiuncionamiento de los mismos conforme
con la clase 45 que no fas contempla, por tanto, NO existe posibilidad de que haya confusion entre las
mismas, en el contexte de referencia /.. mi mandante es legitima titular de la razén social y nombre
comercial GLOBALSAT, que su marca ha sido presenta con un signo bien distintivo y para una clase
diferonte, conforme fo tenermos l.‘Jl.','J'.F"f'-'WHiI“f.--J'-"'"""""'““"'“"'"‘“'“‘“'"“"""“"““'"““"‘““‘““

Quie, contesta la expresion de agravios el oponente “Dejo de lado fas demas consideraciones
explicitas de la Resolucion, como son la absoluta wdentidad gramatical, fondtica de las marcas en cuestion,
¢l estrecho relacionamiento entre los servicios y la cantidad de marcas registradas con idéntica
denominacion GLOBALSAT, en diferentes clases por mi representadeo, conforme asl ha quedado
demaostrado en el escrito de ofrecimiento de praebas oportunamente presentado, La apelante hace
referencr a que GLOBALSAT es fa razan socal de la parte solicitante, y segun alega lo ha demostrado con
los documentos presentados, que no han sido cuestionados por parte de mi mandante, pero ello no es
motivo de andlisis en el presente caso en que se discute LA CONFUNDIBILIDAD EN AMBITO MARCARIO,
en el gue se enfrentan DOS MARCAS, una solicitada y otra registrada, amén de que mi mandante con
mucha ANTICIPACION ha solicitade y registrado numerasas marcas "GLOBAL SAT en las clases 9 v 35;
"GLOBAL SAT GS", clases 9y 35, "GLOBAL TAB", clase ¥ "GLOBALACE", clase 9 y "GLOBAL ELECTRONICS",
clase 9, con lo que también ha quedado demostrado la existencia de una verdadera FAMILIA DE MARCAS,
adaptado con anticipacion por mi mandante].,, ) == - e sttt

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

||'|1 Llj"F"“_lﬁt:h L L b LT R e

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 gue debe primar a la hora de determinar st existe posibilidad de confusion entre las mismas, —------

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la
denominacion cuyo registro se solicita tiene wna estructura idéntica a la registrada, compartiendo con la
aponente todas las letras que componen sus respectivis denominaciones, la dnica diferencia radica en el
espacio intermedio de o marca solieitada, esto resulta insuficiente para evitar la confusion visual,
especialmente al considerar el conjunto general con I que los consumidores suelen identificar a las
marcas, De dichas extremas similitudes ortogrificas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una o continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan es idéntica,
como PHL‘('!" notarse en el ﬁig“igr"p COTRJ(), = resmsmssmsssarisbarass st sttt s s b s s st aas s st n b an s s b s b s b n b b s enanas

“GLOBALSAT Y ETIQUETA"  (marca solicitada)
*GLOBAL SAT" (marca oponente)
Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna

"GLOBALSAT Y ETIQUETA" y “GLOBAL SAT", |n or las sl}.,nlht ativas similitudes visuales y auditivas, resultan

ndudablemente confundibles, s TECEERE smressermmsssssssseesesesessssassseseestens

Que, conviene traer a colacion lo sefalado en el Material: "Directrices pasi mmw:d i
Paraguay " aprobadeo por Resolucion DINAPIN® 250/2025: "La mayoria de los casos di uiﬂﬂjﬁ'i' :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N*® 08629/2020,
SOLICITADD POR GLOBALEAT B.A  cumnvnanss nnnsnmsomen s sn s s s st ey su s s s s sensmsssse

no sent por una situacton de doble identidad sino por fa ocurrencia de algin grado de similitud entre los
signas v los productos o servicios, lo gue requiere un anilisis mis detenido. En estos casos, la objecion al
registro de una marca se basard en ol principio del riesgo de confusidn, Bajo este principio se debe denegar
el registro de una marca cuando los elementos v eircunstancias del caso indiguen que, si fa marca fuese
usada en el comercio en el Paraguay en refacion con los productas o servicios especificados, el uso
probablemente causarfa un rlesgo de confusion en of sector pertinente de consumidores, A estoy efectos
debe entenderse por confusidn cualquier suposicion o percepeion errdnea por parte de un consumidor
sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el ongen
comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando diche vineulo en realidad no

T T s taaaiet rks a  e iy  A  SL B  B B  B B e B b B T B e D e S ae o

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 “Servicios de seguridad para la proteceiin de bienes v de
personas, Servicios de vigilancia v rastreo tanto por medio de personas come por medio de instromentos
de tecnologia®, mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca en la clase 9 para todos
los productos, la clase 9 comprende principalmente los aparatos ¢ instrumentos cientificos o de
investigacion, los equipos audiovisuales y de tecnologia de la informacion y los equipos de seguridad y
salvamento’; y en la clase 35 para los servicios: “Importacian, exportacion, comereializacion y venta de
productos electronicos, receptores satelitales, SUs partes ¥ accesorios”, — - -,

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitud grifica y fonética, sino que los productos y
servicios amparados se encuentran relacionados, La marca oponente registrada en la clase 09, para todos
los productos, engloba aparatos e instrumentos de navegacion, deteccidn, seflalizacion y equipos de
seguridad, esto incluye especificamente aparatos de GPS, instrumentos de medicidn v rastreo, camaras v
sistemas de alarma. Por su parte, la marca solicitada en la clase 45, ampara servicios de seguridad para la
proteccion fisica de bienes materiales y personas y servicios de vigilancia. Al especificarse que los servicios
de "GLOBALSAT" incluyen la “vigilancia v rastreo por medio de instrumentos de teenologia®, 1a conexion se
vuelve innegable. Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay senalan que los productos o
servicios se consideran similares por complementariedad cuando existe una estrecha relacion entre ellos y
uno es indispensable para prestar el otro, En el caso que nos ocupa, los servicios de rastreo y vigilancia
tecniologica de la clase 45 que pretende identificar la marca solicitada no pueden prestarse sin los aparatos
de rastreo (GPS, alarmas, sensores) comprendidos en la clase 09 en la que posee su registro la marca

DPUﬂEﬁtE. e A R R A RS S SRS TS EEE SR EEEETEESETEEEAEEEEEEEESERAE I EEEAS RS RS

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas

denominaciones que, como se ha mencionado, son idénticas. En ese sentido, las etiquetas de lasagismas

evidencian la extrema similitud fonética y ortogrifica, por mis que las mismas utilicen ¢ aflas
diferentes, como se puede cotejar a continuAcion: — - v
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 08629/2020,
SOLICITADO POR GLOBALSAT §.A. —-ssesnmssassmamssns st ettt s et ss st s s e

murca solicitada marca oponente

é’?@ balEER GLOBAL SAT

Que, al respecto, el Dr, Jorge Otamends, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca esti en el poder de excluir a
otros en ef uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicion del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a disinguir los mismas productos o servicios, Digo en
prncipio porgue ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, noes la
tntca,™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizas la mis habitual en los casos de
confusicin, Se da por fa coincidencia de letras en los canguntas en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
s secuenci de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes,
Han sido declaradas confundibles: "Fscoset” ¥y "Bpaset” (522), "Umus" y "Deonus” (324), "Bretdn y "Eretdn”
(;u} *IF\'IEH'HHH"__Y “Maxim rﬁ'"ff;?}."‘.' B 0 0 00 00 e 2 2 i i s

Quae, ésti Direceidn estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de
la Loy N* 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion
o de asoclacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de antos. Y, teniendo en cuenta que para
ol FERISERO mareurio lo determinante os proteger o guien tene usao exclusivo de la marca contra terceros y
quie en el caso de autos claramente hay resgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen coman, resulta inviable la
COeXIStencin pacific entre las Mismas, - o--sccesmm s bt st s s

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

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de Ja dilucion ha sido creada para
defender Ja relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
prermite gue coexistan con ésta otras marcas iguales, ef pablico consumidor ya no sabri el origen de los
;”'”“‘”‘-”;._-,-_[‘m}l“'" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e o e e

clases existente entre lag mismas, ~ooeooemm s B

Freneral Interind
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UEEERECT IO DE MARCAR = Jorge Oamendh, 9 Ed, CARAL Abselodo Pern, 2007

PEGERECHE DE MARUCAS" = Jorge Ctamenc, 9 U, ARA, Ahwlieda oo, 2007 5 q
Campermlio de Dactrina die Propedad Industoal, Sopenmtesdens i de Industoa y Cosmere o, Colomia, 2005 "

"EFTAMENLIL, forge. PERECHE DE MARCAS. Buenos Alres, Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentimi, 200 Sva, Ed. Pag. 455,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 620 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GLOBALSAT Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N* 008629/2020,
SOLICITADO POR GLOBALSAT 5.A, =mcrtscsrsunssassasnsnssnssennsssssansnnnsnsssssssmssnssssmsensansessessnnssnnnnnssnees

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direceion arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las mareas en pugna, por tanto, corresponde

confirmar fa resolucidn recurrida,ssssssssscsssissncsnnnns
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 620 de fecha 04 de wpm 'mbre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarnios Litigiosos, - sesssersrsensesE TR TR R TR TS RT IR TER S

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *GLOBALSAT Y
ETIQUETA", clase 45, Acta N°* 08629/2020, solic 1l.|r|1 i nnmhrn de la firma Globalsat
T R~ ~ N —

Art. 32 NOTIFIQUESE por Céduli,-----mmmemrmmrmrnn -

& .Ii.
TH c:{'rnna. Fn:tnm
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*
79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —-

Asuncin, 13 HM o

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MINERVA
S.A. en contra de la Resolucion N° 1281 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios L”'E“-’-‘"-’H-T: T

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma MINERVA
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1281 de fecha de 24 de noviembre de
2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -« --s-ssessecie i e

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto,------

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma MINERVA S.A.
expresd agravios; en fecha 01 de noviembre de 2023 esta Direccion General tuvo por presentada la
expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el término de ley, — oo

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Direccion dictd la providencia que declara la vebeldia al
representante convencional de AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ
por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha dejado de usar y llama a
AHTDSPHTH REBOIVET, cosemsesenmnssnnnsssnssns S o s A A R M R R A e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: " )Que, analizando lfas marcas en conflicto,
MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 35 (solicitada) y MINERVA clase 35 (oponente), entre las mismas,
no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar las
diferencias existentes entre las mismas, la marca solicitada MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, cluse 35, es
para proteger los servicios de importacion exportacion, comercializacion y venta de prendas de vestir,
servicios de publicidad, mientras la oponente MINERVA clase 35, para proteger servicios de importacion,
exportacion, comercializacién de carnes y productos de carnes, hamburguesas, licteos, huevos, como
podemos notar servicios totalmente diferentes uno de otro ./.entre MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA,
clase 35, solicitada y MINERVA, clase 35, si bien comparten en eomun ciertas letras, en su confunto son
plenamente diferenciables en los planos visual, ortogrifico, conceptual, y por sobre todo fondtico: ambas
marcas estin expresadas de diferentes maneras, la combinacion de letras es pronunciada totalmente de
diferente manera, Por lo tanto. resulta improbable que exista confusion y/o asociacion(... )" ==«sceees.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta; “CJEN A-quo sostiene de manera
erronea que existen diferencias entre las marcas en pugna y ademas menclona que la solicitada por AARON
MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos gue e brindan aptitud distintiva propia /. la marca
de mi mandante se encuentta ENTERAMENTE reproducida en la soltcitada. Los demids vocablos que i
integran no le otorgan distintividad a la marca solicitada siende el elemento MINERVA resaltante dent

erina
{nduserial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*®
79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —-

gramatical, fonédtieo y conceptual, motive por el cual una eventual coexistencia pacifica entre las mismas es
imposible /. La marca de mi mandante no sofo cuenta con derechos adquiridos en nuestro pais y en
vartas funsdicciones, sino gue tambnén es notorta y reconocida a mivel mundial, y se publicita tanto en sitios
Wil cottie e '.'J.".".m'.i;hi.l'{-'s redes sociales(...)" T T T P T

Que, la parte solicitante no contesto el traslado de los agravios, por lo que se la declard en rebeldia, se
dity por decaldo que dejo de usar y se llamo a Autos para resolver, — -«

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la pracedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas "MINERVA CLOTHING Y ETIQUET‘A." (solicitada en clase 35) y
la marca "MINERVA® (registrada en las clases 18, 29,35 y 40), —-rssrremmrmsrmmnmsmansncnnannenniecn s eraeceeees

Que, al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcano, sin artificiales
desmembriciones y cuyo objetivo es advertir si la percepeion 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 andlisis desde la Optica de los eventuales

t"".*‘l“ﬂ'[‘i'lrtlhl L T L T e L L P T Y

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilicad de confusion entre la solicitud de registeo de la marca *"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA” en
la clase 35, con la marca oponente *"MINERVA® registrada en las clases 18, 29,95 y 40, —-ceevmmin—ennannen.

Que, s bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariumente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresitn visual y fonética diferente, como se puede notar en el Siguiente Cotejoi----===-=sssmmrmmmmrmmannas

MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA (marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en coman, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica clertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para i resolucion del presente litigio, ¥ nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el mnjunm el qua debe ser ub;em del anﬁf:m ¥ no sus partes integrantes
lEPEl"Idl’ Enan .rbjmn{"?q‘?)r e e 0 i e ol el i i e - e e e e

Que, analizando el campo ortografico v fonético de la marca solicitada “™MINERVA CLOTHING Y
ETIQUETA" y la marca oponente "MINERVA®, por mis que compartan letras no se leen de la misma manera,
COMmo se pumh' notar al :'mnjdr clich‘.m Marcas. l.l marca solicitada "MINI'HW#. L‘L[J'I'HING Y ETIQUETA"

' Dorec ko de Marcas, Jorge Otamend), Editarial; LosisNess « Abeledo-Pereot ANCY: 2008 s

Wireccida hrn:lri l!r FI pwhdl“:lﬂ:tnl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*
79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —-

difieren en la composicidn de los demids componentes, esta diferencia en su estructura ortografica conlleva
que también se pronuncian y suenan diferente, s

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del ntmero y la
secuencia de fas letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...| Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de fa pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fitese ef mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los efementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas v su orden y acentuacion particulares, E] examen e fas silabas
comunes reviste una espectal importancia iﬂ'{'f.HHJH':‘IF.'H"J".'J'.‘J'J"L'dh' fonéticamente, va gue una similitud tonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion wdéntica o similar, Por ejemple, los siguientes
signas denominativos contienen algunas sifabas {gtales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fondticamente diferentes; Signo anterior CLENOSAN '-..ignn
POStErior ALEOSAN (., =wesesrreessmensssnssssnenens P o A SR A AR

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “Ef derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintive,” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada se extiende al uso en
conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados
de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos
pueden formar parte de otra marca -ain en la misma clase- toda vez que la marca posterior posca
elementos que la diferencien de la marca anterior, sssssseeermmmmmm e

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas, La marca solicitada cuenta
con una etiqueta diferente en cuanto a la grafia, colores y composicion v distribucion de los elementos, la
cual en conjunto deja una impresion muy diferente, siendo asi, mayores las diferencias que las semejanzas,
como puede apreciarse en el SIgUiente cotejo; -=ssssrsrmmmmmsim i

marca solicitada marca oponente

8
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA”", CLASE 35, EXPEDIENTE N*®
799002019 A NOMERE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —-

Que, en cuanto o la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente "MINERVA® posee el
registro de su marca en la clase 35 para Servicios de importacion, exportacion y comercializacion de carnes
y productos de carne, hamburguesas, chacinados, licteos, huevos” ; también posee el registro de su marca
en la clase 29 para los productos *Todos fos productos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne,
pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, friutas y verduras, hortalizas y legumbres en
conservi, congeladas, secas y cocidas, faleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos licteos,
aceites y grasas comestibles'; en la clase 40 para “Servicios prestados por un frigorifico y matadero de
animales”; en fa elase 18 para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero
ce imitacion y certos productos de estos materiales’s mientras que la marca solicitada *MINERVA
CLOTHING Y ETIQUETA" pretende ¢l registro en la clase 35 para  Jos “servicios de importacion,
exportacion, comerclalizacion y venta de prendas de vestin, servicios de publicidad®, —=ssssceseseeemesmmnecens

De Lo cobertura sefalada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es
fundamentalmente  distinta: la marca oponente "“MINERVA" se  dedica al rubro agroindustrial,
carnicoffnigorifico, de las coberturas senaladas se colige que las marcas de la oponente “MINERVA" operan
como un complejo productivo con integracion vertical, en toda la cadena de suministro desde la faena del
arimal hasta la exportacion y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro
de sumarca "MINERVA CLOTHING Y E'I'IQUE.'I'A' imm servicios de Jmpnrtauun exportacion y venta de
[TIHIHLI.\- e Veslip, —=ssscsrasnacesancoraass R — SRR

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello denva uno de los principios marcarios fundamentales, el
ce especialidad, ¢l cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada, Las marcas en pugna amparan servicios
dirigidos a sectores del piblico consumidor plenamente diferenciabiles, —eeeo i

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es sl existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registraclas @ nombre de vanos titulares y en diversas clases que también utibzan el elemento “MINERVA"
como parte de su denominacion. Segun la bisqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion,
también se encuentran registradas las marcas: MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO
CALIGARIS GAONA | Clase 19, Registro No, 493658, a nombre de Luis Fernando Caligaris Gaona; MINERVA,
Clase 32, Registro No. 445714, a nombre de Molinos Rio De La Plata S.A; PUL A MINERVA FOODS
COMPANY, Clase 29, Registro No, 542612, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY,
Clase 31, Registro No. 542613, a nombre de Pulsa S.A: PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 40,
Repistro No. 542614, a nombre de Pulsa 5.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, clase 35, Registro No.
542615, a nombre de Pulsa S.A; MINERVA, Clase 24, Registro No. 529453, a nombre de Sandra Patnicia Lugo
Orue: MINERVA EXPLORATION, Clase 42, Registro No. 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A;

extremo {|I.Jt-' demuestra la coexistencia del npunmm- con ofras marcas rogmtudag’cmn la des
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 1281 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*
79900/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —-

coexistir con otras marcas con las cuiles posee las mismas o mayares umejnn:zﬁ }f no pued: hacerlo con la
presente solicitud de registro de marca?, — - S

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
aponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute fa
confusion es la coexistencia anterior de fas marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que u-h.ry.m stseitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido,™, <<«

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas “MINERVA
CLOTHING Y ETIQUETA" en la clase 35 y la marca oponente *MINERVA" registrada en las clases 18,29, 95 y
It mo e e e N e A B AR A S DA AN S A o o B S e o

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1281 de fecha de 24 de noviembre de 2022 dictad
por la Direceidin de Asuntos Marcarios LIHEIOSOS, <=« e

Art, 22 ORDENAR |4 prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", clase 15, Expediente N° ':rgaumzma a nombre
de Aaron Manuel Amigo Domaniczky y Rebeca Maidans .

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, «osseemreemsmmmninnn oo 59 - A | -

Diceccenlene
1]“{,,-:,5;"":1““ :

Y DERECHO DE MARC AS® = Jorge Otamendi, 9° Ed, CARA, Abeleda Peprs, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N*
79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —-

Asuncion, 1 3 MAY 076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MINERVA
S.A. en contra de la Resolucion N* 1282 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios . lthl[Hﬂ.’ﬁ ¥ R EEE—————.

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma MINERVA
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluaidn N* 1282 de techa de 24 de noviembre de
2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIZIOSOS, s .

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso Interpueste, -«

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma MINERVA §.A,
expresd agravios; en fecha 16 de poviembre de 2023 esta Direceidn General tuvo por presentada la
expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el término de ley, =

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Direceidn dictd la providencla que declara la rebeldia al
representante convencional de AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ
por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha dﬁ']ﬂfin de usar ¥ Hama a
Autos para o T o S LS R SR S S S S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: (. )Que, analizando fas marcas en conflicto,
MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 25 (solicitada) v MINERVA clase 35 (oponente), entre las mismas,
no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar s
diferencias existentes entre las mismas, la marca solicitada MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA, clase 25, ox
para proteger los productos de prendas de vestin, mientras la oponente MINERVA clase 35, para proteger
servicios de importacion, exportacion, comercializacion de carnes y producios de carnes, hamburguesas,
licteos, huevos, como podemos notar servicios totalmente diferentes uno de otro L/ entre MINERVA
CLOTHING Y ETIQUETA, clase 25, solicitada y MINERVA, clase 35, si bien comparten en comun clertis
letras, en su conjunto son plenamente diferenciables en fos planos visual, ertogrifico, concepitual, v por
sobre todo fonético: ambas marcas estin expresadas de diferentes maneras, la combinacion de letras es
pronunciada totalmente de diferente manera, Por lo tante, resulta ;mpmhﬂhh- rJIm- existi confitsion ylo
asociacion(...)" e A s i M

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(.JEN A-quo sostiene de manera
erronea que existen diferencias entre las marcas en pugna y ademas menciona que la solicitada por AARON
MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brindan aptitued distintiva propla ../ la marea
de mi mandante se encuentra ENTERAMENTE reproducida en la solicitada. Los demis vocablos que la
integran no le otorgan distintividad a la marca solicitada siendo el elemento MINERVA resaltante dentro de
la misma ..[.. Surge a todas luces, ante el simple cotefo de las marcas en pugna que la marea solicitada esti
muy lejos de contar con el requisito de especialidad, por el contrario, realiza un vil intento de aproplarse
del poder distintive de fa marca de mi mandante proveniente de un esfuerzo econdmico e intele

s Crivtaldo

Abg, CEn !
Digepgnis G ekl Thiefine
Mitigied Grezial e Propiedad Tnduierind

— —-b"mmn\mnaudt .-Flldill.-lhlﬂl“““



IHECENIN MACIDNAL DE

% PROPIEDAD 2% GOBIERNO pi |mmc Al
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucion N‘0_2 6 9

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N°
79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —-

gramatical, fonédtico y conceptual, motivo por el cual una evential coexistencia pacifica entre las mismas es
imposible /. La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquinidos en nuestro pais y en
varlas jurisdiceiones, sino que también es notoria y reconocida a nivel mundial, y se publicita tanto en sitios
1"[!}_} ‘l‘l”‘i“t’ EI;' .I,r;;'t'fil';’llia' rtl{.:i‘]l" j‘t’;'h‘.’flls".“j- L L L L L L T T T e T Y

Que, Lo parte solicitante no contesta el traslado de los agravios, por lo gue se la declard en rebeldia, se
didy por decaido que dejo de usar y se llamd a AULDS para resolver, =

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistenciia o no de las marcas "MINERVA CLOTHING Y ETIQUE"I'A" [Hl)]llll‘ddd en clase Ei) y
la marca *“MINERVA® (registriada en las cluses 18, 29,95 y 40), —ecoocsiannniiiinaa ebssmasnsesse e s———anas e

Quie, al inictar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo abjetivo es advertir si la percepaion de una de las marcas puede ser asociada con
b 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 anibisis desde la Gptica de los eventuales

CONSUIMICIOTTE, somrrrsnamrmsansan e nassassna s rm s s s e A AR SRS a S S A SRR ARG E s h Rt b aNasbasdnatennnais

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" en
la clase 25, con la marca oponente “MINERVA” registrada en las clases 18, 29,95 y 40, = sererermssmmrannaacanas

Que, st blen es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesarlumente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual y fonética diferente, como se puede notar en el sSIguiente Cotejorss s

MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA (marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

Que, miguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto, El tratadista Otamendi,
explica clertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, ¥ nos permitimos transcribir a
continuacion "..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del analisis y no sus partes integrantes
leﬂdlj en forma arbitraria (L

Quie, unalizando el campo ortografico y fonético de la marca solicitada *“MINERVA CLOTHING Y
ETIQUETA" y la marca oponente “MINERVA®, por mas que compartan letras no se leen de la misma manera,
como se puede notar al cotejar dichas marcas, La marca solicitada *"MINERVA CLOTHING Y ET)&
extid compuesta por dos vocablos MINERVA CLOTHING, con un total de cinco silabageda At Of
encuentra compuesta por un vocablo con tres silabas MINERVA, si hien ¢ nm|b,n‘h'h el prig
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N*
79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —-

difieren en la composicion de los demis componentes, esta diferencia en su estructura ortogrifica conlleva
que también se pronuncian y suenan diferente, <. e LLE T e :

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
siguer () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero v la
secuencha de las letras o caracteres, la posicidn de Jas palabiras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y fa estructura de los signos (por ejemplo, fos elementos denominativos separados o unfdos
mediante guiones) [..] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de fos
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para gue no se
puiedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar b impresidn fonética general de un
signo denominativo son sus letras v sflabas y su orden y acentuacion particulares, El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fondtica
estard determinada por las sflabas comunes y su combinacion idéntica o similar, Por efemplo, los sigulentes
signos  denominativos contienen algunas sifabas (guales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes; Signo anterior CLENOSAN Signo
POSEEHOr ALEOSAN /(.. ) sresnnssnnnsns s e an i st st e s s s re e s s e s ams s e da e be et s s b e aenes

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “E/ derecho marcario no protege prefijos o particulis
comunes cuande ne constituyen por s mismos el signo distintivo,” En ese sentido, como es sabido, T
proteccion de las marcas se extiende al conunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccian 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 -atn en la misma clase- toda vez que la marea posterior posea
elementos que la diferencien de la mAarca ANEETIOR, o o

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna, Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas, La marea solleitada cuenta
con una etiqueta diferente en cuanto a la grafia, eolores y composicion vy distribucion de los elementos,

cual en conjunto deja una impresion muy diferente, siendo asi, mayores las diferencias que las semejanzas,
L'ﬂm‘l} [‘lletiﬂ Hr:r'_]t'iars.:ll {rll Et sigll!'l"‘r‘.l L!}I‘E"{I: AR R R LR L LR e e e Rt

marca solicitada marca oponente
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA”", CLASE 25, EXPEDIENTE N*
7T9899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —-

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente "MINERVA® posee el
registro de su marca en la clase 35 para Servicios de importacion, exportacion y comercializacion de carnes
¥ productos de carne, hamburguesas, chacinados, Licteos, huevos" ; también posee el registro de su marca
en la clase 29 para los productos " Todos los productos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne,
pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de came, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en
conservi, congelacis, secas v cocidas, paleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos licteos,
acettes y grasas comestibles®; en la clase 40 para "Servicios prestados por un frigorifico y matadero de
atimales”; en la clase 18 para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero
de imitacion y clertos productos de estos materiales’s mientras que la marca solicitada “MINERVA
CLOTHING Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 25 para los productos “exclusivamente prendas

{!,.‘.1 b,-"?”f J:r “. e L

De la cobertura sefialada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es
fundamentalmente  distinta: la marca oponente *“MINERVA" se dedica al rubro agroindustnal,
carnicoftrigorifico, de las coberturas senaladas se colige que las marcas de la oponente “MINERVA" operan
como un complejo productivo con integracion vertical, en tada la cadena de suministro desde la faena del
ariimal hista o exportacion y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro

clee su marca "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA" exclusivamente para los productos: prendas de vestir. —

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art, 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados, De ello denva uno de los pnncipios marcarios fundamentales, el
de especialidad, ¢l cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categorfa de productos o servicios para la que ha sido creada, Las marcas en pugna pg comparten la misma
clase del nomenclador internacional, —«==«r=rsssrrmeemrimmrm s s s e

Que, adicionalmente, otro cnitenio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas a nombre de varios titulares y en diversas clases que también utilizan el elemento “MINERVA®
como parte de su denominacion. Segun la bisqueda realizada en el sistema informatico de a Institucion,
también se encuentran registadas las marcas: MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO
CALIGARIS GAONA |, Clase 19, Registro No, 493658, a nombre de Luis Fernando Caligaris Gaona; MINERVA,
Clase 32, Registro No. 445714, a nombre de Molinos Rio De La Plata $.A. PUL A MINERVA FOODS
COMPANY, Clase 29, Registro No. 542612, a nombre de Pulsa S.A; PUL A MINERVA FOODS COMPANY,
Clase 31, Registro No, 542619, a nombre de Pulsa SA. PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 40,
Registro No, 542614, 4 nombre de Pulsa S.A. PUL A MINERVA FOODS COMPANY, CLASE 25, Registro No.
542615, a nombre de Pulsa S.A; MINERVA, Clase 24, Registro No, 529453, 0 nombre de Sandra Patricia Lugo
Orue; MINERVA EXPLORATION, Clase 42, Registro No. 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A.;
extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominacion

cuexiutir con olras marcas con las cuil:s pusee las mismas o ma}'nres semelanzasyna puede h
Prusent,! Iu“citud d,! I."EEI.B‘I.'.‘I‘I:I de mma? e R S— — R R T T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1282 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N°
79899/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —-

Que, Jorge Otamend, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
oponente diciendo: “Un factor de gran mportancia a tener en cuenta en los casos en que se discute fa
confusion es fa coexistencia anterior de las marcas en pugna, Una coextstencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada v la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es
mefor proeba de fa inconfundibilidad, v asi se fo ha reconocido, ™

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las murcas *"MINERVA
CLOTHING Y ETIQUETA* en la clase 25 v la marca u]mm nte “MINERVA" u'glul racla en las clases I8, 29,95 y
40 cmrrusazsrsnss . — et

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direceidn arriba a la
conclusidn de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintas una de
otra en todos los |:|anns de {.‘{llnrf:ll'ﬂl.‘l{"l-l't. por tanto, {.'l!T‘I‘[!‘.iFHlHlll.' confirmar la Resolucion recurrida, =-=ssee-

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

Art, 12 CONFIRMAR [a Resolucion N* 1282 de fecha de 24 de noviembre de 2022 dictacda
por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, -- nervennanas

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"MINERVA CLOTHING Y ETIQUETA", clase 25, H[w:iwnh N* 79899/2019 4 nombre
de Aaron Manuel Amigo Domaniczky y Rebec; e

Art, 32 NOTIFIQUESE por Cédula, - -oeeemmmnen o

Y ODERECHO DE MARUAS" = Jesrgte Omamend, 07 Ll © ATA, Abeledio Peret, 2007



DIRGCCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD GOBIERNO o |mmc Al
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N-_0_2 7 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 135, EXPEDIENTE N°® 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, messesnsssenansanensnsesanansnanannssnsonnassnssssssranssaassssanssnnss

Asuncion, 1 3 MM EEZﬁ

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MINERVA
S.A. en contra de |a Resolucidn N* 1293 de fecha de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Direcelon de
Asuntos Marearios [_|“n"m{m| T T pe e

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma MINERVA
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N 1293 de fecha de 24 de noviembre de
2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIEIOSOS, «sccessessmmsnmmm s

Que, en fecha 11 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso INEErpUEsto, «-ooee

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma MINERVA S.A.
expresd agravios; en fecha 01 de noviembre de 2023 esta Direccion General tuvo por presentada la
expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el término de ley, —---crm.

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Direccion dictd la providencia que declara la rebeldia al
representante convencional de AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ
por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha dejado de usar y lama g
ﬁ.utuspara RBREIEE, oo svnsssnnanmanssniesnsssss s s enns sunsdens i sasss sms s s oo v E—

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.JQue, analizando las marcas en conflicto,
MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 35 (solicitada) y MINERVA clase
35 foponente), entre las mismas, no existen similitud en cuanto a los productos/servicios a ser protegidos,
debemos mencionar las diferencias existentes entre las mismas, I marca solicitada MINERVA CLOTHING
ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 35, es para proteger los servicios de importaciin,
exportacion, comercializacion y venta de prendas de vestir, servicios de publicidad, mientras la oponente
MINERVA clase 35, para proteger servicios de importacion, exportacidn, comercializacion de carnes v
productos de carnes, hamburguesas, licteos, huevos, como podemos notar servicios totalmente diferentes
uno de otro J.entre MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 15,
solicitada y MINERVA, clase 35, si bien comparten en comiin clertas letras, en su confunto son plenamente
diterenciables en los planos visual, ortogrifico, conceptual, y por sobre todo fonético: ambas marcas estan
expresadas de diferentes maneras, fa combinacion de letras es pronunciada totalmente de diferente
manera, Por lo tanto, resulta improbable que exista confusian v/o asociacion(.., )" == ==ssrersrermrersnmmaiiees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: (. )E! A-quo sostiene de manera
errdnea que existen diferencias entre las marcas en pugna y ademis menciona que fa solicitada por AARON
MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brindan aptitud distintivia propia /.. la marca
de mi mandante se encuentra ENTERAMENTE reproducida en fa solicitada. Los demis vocablos que la
integran no le otorgan distintividad a la marca solicitach siende el elemento MINERVA resaltante dentro de
la misma ../.. Surge a todas luces, ante el simple cotejo de las marcas en pugna ques reniteasnlicitad,

muy lejos de contar con el requisito de especialidad. por el contrario, realiza un fail'i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, ==+sscsasssssascnsassnssssssssansssssasnsssansssanasnssssenssnsnsasasass

del poder distintivo de la marea de mi mandante proveniente de un esfuerzo economico e intelectual que
merecen proteccion, Setiora Directora, las marcas enfrentadas con en extremo semejantes en los planos
gramatical, fonctico y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencla pacifica entre las mismas es
impasible /. La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro pafs y en
Virtas jurisdiceiones, sino que también es notoria y reconocida a mvel mundial, v se publicita tanto en sitios
wely como en principales redes Soctales(i, )" -« s s s s

Que, lu parte solicitante no contestd el traslado de los agravios, por lo que se la declard en rebeldia, se
did por decaldo que dejo de usar y se llamo a Autos para resolver, —eseess e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
congsecuente coexistencia o no de las marcas "MINERVA CLOTHING ESTILO COMEINA CON ACTITUD
(SLOGAN)" (solicitada en clase 35) y la marca “MINERVA" (registrada en las clases 18, 29,35 y 40), —--eeeeeees

Que, al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
ki otra, De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la optica de los eventuales

5““3"“”””“!'93. 0 T T T L L T L PRSP —————

Qui, en ese orden de ideas, corresponde o esta instancia admimistrativa resolver s cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca *"MINERVA CLOTHING ESTILO
COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)® eni la clase 35, con la marca oponente *“MINERVA” registrada en las
I'Eri'ﬂil'.'l |8, 2%, '55 }-'1"'}1 L e T E.-..-a-q”--n-u-u-n-q..-"-u-..-..-.-"..--.--.----.-

Que, s blen es cierto que lus denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causarin confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
i”iF“'['!ijﬂ" \"i!ﬂl[‘ll y fonética diferente ==ssssssssssssnssissarsnsas 0 e B e i i i, o it o

MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN) (marca solicitada)

MINERVA {(marca oponente)

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
clementos en coman, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica clertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los rual{*s
hemaon ulm.uiu en cuenta para la resolucion del presente litigio, ¥ nos permitimos
continuacidn “..En principio, es el mn;unm el qua debe ser ab;eta del andlisis ym) sus p
separadas en forma arbitraria (747).'-- vessnsss =easmss -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —--scsssssssnccsmsasssnssssassanrssasssmesssssnnamussnsrnsssassssssss

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la marca solicitada “MINERVA CLOTHING ESTILO
COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" y la marca oponente *MINERVA®, por mis que compartan letris no
se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, La marea solicitada "MINERVA
CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" compuesta por los vocablos MINERVA
CLOTHING y el eslogan ESTILO COMBINA CON ACTITUD, en total posee seis vocablos, quince silabas; la
marca oponente se encuentra compuesta por un vocablo con tres silabas MINERVA, si blen comparten el
primer elemento, difieren en la compaosicion de los demis componentes, esta diferencia en su estructir
ortogrifica conlleva que también se pronuncian y suenan diferente, oo

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"® sefialan cuanto
sigue: '(..) La comparacidn visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero v la
secuencha de las fetras o caracteres, Ly posicton de fas palabras o de los caracteres coineidentes, of ntimero
de palabras y la estructura de Jos signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] Se entenderi que existe similitud fonérica si ef sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparidos fuese el mismo, o lo suficlentemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
stgnio dencminativo son sus letras y silabas y su orden v acentuacion particulares, Bl examen de las sflabias
comunes reviste una especial importancti al comparar marcas fondticamente, va que una similited fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un rtmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo antertor CLENOSAN Signao
P!J‘-*l'i't‘ﬂerALE[J'SAN'T...,J'".'"""'""'"""""""'"'"'"""“'“""-'"-'"'"""”'"'"“"""'"'""""'"'"""

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particilas
comunes cuando no constituyen por s mismos el signo distintivo,” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada se extiende al uso en
conjunto del signo denominativo ast presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tamados
de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos
pueden formar parte de otra marea -atn en la misma clases toda ver que Ba marea posterior posea
elementos que la diferencien de la marca anterior, == s

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente "MINERVA" posee el
registro de su marca en la clase 35 para Servicios de importacion, exportacion v comercializacion de carnes
¥ productos de carne, hamburguesas, chacinados, Licteos, huevos” ; también posee el registro de su marca
en la clase 29 para los productos * Todos los producros de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne,
pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en
conserva, congeladas, secas y cocidas, faleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos licteos,
aceites y grasas comestibles”; en la clase 40 para "Servicios prestados por un frigorifico y matadero de
animales”; en Ja clase 18 para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente g
de imitacion y ciertos productos de estos materiales’; mientras que la marca soli

¥ Unlenind
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —rs-sssseserrmsmensrarssssesmmnmssemmssesesnnsesememsmsmnassersseseee

CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" pretende ¢l registro en la clase 35 para los
"Servicios de importacion, exportacion, comercilizacion y venta de prendas de vestir, servicios de

If'”.l’hfifl.'.llliﬂlf A A e AN A S E s

De la cobertura sefialada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es
fundamentalmente  distinta; la marca oponente “MINERVA® se  dedica al rubro agroindustrial,
carnicoffrigorifico, de las coberturas senaladas se colige que las marcas "MINERVA" operan como un
complejo productivo con integracion vertical, en toda la cadena de suministro desde la faena del animal
hasta Lt exportacion y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro de su
marin "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD [SLDG!.N}" |mrd servicios de lmfmn.u in,
exportacion y venta de prendas de vestir, === “ e st it

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es ¢l
conocido como uniclase, en virtud del Art, 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentiacion de ana
sola sohcitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
sohicitud mediante expedientes separados, De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna amparan servicios
dirigidos a sectores del piblico consumidor plenamente diferenciables, ==-sssssseemmmmmeremsmmeininenaaae.,

Que, adicionalmente, otro eriterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es sl existe coexistencii previa, Al respecta, vemos que existen otras marcas
registracas a nombre de vanos ttulares y en diversas clases que tambaen utilizan el elemento *“MINERVA™
coma parte de su denominacion, Segan la blsqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion,
tumbién se encuentran registradas las marcas: MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO
CALIGARIS GAONA | Clase 19, Registro No, 493658, a nombre de Luns Fernando Caligans Gaona; MINERVA,
Clase 32, Registro No, 445714, a nombre de Molinos Rio De La Plata S.A; PUL A MINERVA FOODS
COMPANY, Clase 29, Registro No, 542612, a nombre de Pulsa S.A; PUL A MINERVA FOODS COMPANY,
Clase 31, Registro No, 542619, a nombre de Pulsa SA; PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 40,
Registro No, 542614, o nombre de Pulsa S.A PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 15, Registro No.
542615, a nombre de Pulsa 5.A.; MINERVA, Clase 24, Registro No, 523453, o nombre de Sandra Patricia Lugo
Orue; MINERVA EXPLORATION. Clase 42, Registro Na, 585152, a nombre de Minerva Exploration S.A.;
extremo gque demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominacion
“MINERVA” a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: jeémo la marca oponente puede
coexistir con otras marcas con las cudles posee las mismas o ma)rares semu]anzas y no puede hacerlo con la
!}I'E!Eﬂtﬂ' solicitud de I'E'Eiltl'ﬂ e 1 1 s LT T LT T e EEEE—

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la
confusion es la coexistencia antertor de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado
rarcas, iha de ellis registracka y Ia otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confip
mejor proeba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconoeido,™, ---=ceecermemmenenionancennn..
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1293 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79898/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DOMANICZKY ¥ REBBCA MAIDANA RULE DIAZ, —nesanesssensamnasaresnsenssssssensmupaosyonnsmmmpsmnpasemssmenes

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas *"MINERVA
CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD {SLDGAN} en lu clase 35 y la marca oponente “MINERVA®
registrada "N }H‘[qﬂqﬁﬁlﬂ z':} lsyqﬂ ——rsEmEEEEmEnE A ERE R R TN ET S TSR TS

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1293 de fecha de 24 de noviembre de 2022 dictada
por la Direcoidn de Asuntos Marcarios L inginsos, - sermmszsmsaressrrerzesrzzeny

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)", clase 15,

Expediente N 79898/2019 a nombre de Aaron Manuel Amlgu Dum:nlc:.ky yR:heca
Maidm R“.lz Dlaz gl i i o

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, - ewmweromeesoiinics

- B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N* 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —cccrssssnasancsssmssssnnsmmnssnmmssnnssssnnssssss asssssssssssssssssnss

Asuncidn,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MINERVA
S.A. en contra de [a Resolucion N 1292 de Techa de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Direceion de
A.HUT‘[{]-.\‘ M;ir{-arlnﬂ I.iligl”ﬂ“”. }r: ............................................................................... EREEE TS

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de la firma MINERVA
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N* 1292 de fecha de 24 de noviembre de
2022, dictada por la Direccion de ASuntos Marcarios LINEZIOSos. -« «-s«scessmmmmm e an s ssss s rres s

ue, en fecha 11 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedit ol recurso interpuesto,-------
I | I

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 la representante convencional de la firma MINERVA S.A,
expreso agravios, en fecha 01 de noviembre de 2024 esta Direccidn General tuvo por presentadq [a
expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el termino de ley, — e

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, esta Direccidn dicto la providencia que declara s rebeldfa al
representante convencional de AARON MANUEL AMIGO DOMANICZKY y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ
por no contestar el traslado de los agravios, da por decafdo el derecho que ha dejado de usar y lama a
Autos para Resnlver, -sessesssmmsmsnasrnsssrsnsinnes venan D LTt PR L LR R SR

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considers ques (. )Que, analizando fas marcas en contlicto,
MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), clase 25 (solicitacda) v MINERVA ¢luse
35 (oponente), entre las mismas, no existen similitud en cuanta a los productos/servicios a ser protegidos,
debemos mencionar las diferencias existentes entre las mismas, li marca solicitada MINERVA CLOTIHING
ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN), CLASE 25, es para proteger los productos de prendas de
vestir, mientras la oponente MINERVA CLASE 25, para proteger servicios de importacion, exportaciin,
comercializacion de carnes y productos de carnes, hamburguesas, licteos, huevos, como podemos notar
servicios totalmente diferentes uno de otro /.entre MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON
ACTITUD (SLOGAN), clase 25, solicitaca y MINERVA, clase 35, si hien comparten en comiin clertas letras, en
si conjunte son I{th‘.r:l.'mrr‘n!r' diferenciables en los planos visual, ortogrifico, conceptial, y por sobre todo
fonético: ambas marcas estin expresadas de diferentes maneras, la combinacion de letras es pronunciaca
totalmente de diferente manera, Por fo tanto. resulta improbable que exista confissidn v/o asoclacion(...)" -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: 0. )E A-quo sostiene de manera
erranea que existen diferenctas entre las marcas en pugna y ademas menciona que i solicitada por AARON
MANUEL AMIGO DOMANIZKY contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia ../. la marca
de mi mandante se encuentra ENTERAMENTE reproducida en la solicitada, Los demis vocablos que
integran no le otorgan distintividad a la marea solicitada siendo el slemento MINERVA resaltante dentro de
la misma ../ Surge a todas luces, ante el simple cotejo de las marcas en pugna que la marcags
muy lefos de contar con el requisito de especialidad, por el contrario, realiza un vilinrengd
del poder distintivo de fa marca de mi mandante provemente de un esfuerzo f.'l{.'?ﬁﬁl' :

: Direct T ?' < oA e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBERE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N°* 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —sscsssssnsssnsssssusssmsnmsasssssansssnsssnssmanemsssmsmsnsssasasass

merecen proteccidn, Sefora Directora, Lis marcas enfrentadas con en extremo semejantes en los planos
gramatical, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacifica entre las mismas es
imposible /. La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adguiridos en nuestro pais y en
vartas furisdieciones, sino que también es notori ) reconocida a mivel mundial, v se puhm ita tanto en sitios
web como en principales redes SoCiales(.., )" -====rmrrermmrsrsisai s s s ssas s sssanss s s nsans

Que, la parte solicitante no contestd el traslado de los agravios, por lo que se la declard en rebeldia, se
dity por decaido que dejo de usar y se llamo a AUtos para resolver, —ssesssrrsmrimsimmmsmssessessanaassnese

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecaente coesistencia o no de las marcas “MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)" (solicitada en clase 25) y la marca “MINERVA" (registrada en las clases 18, 29, 35 v 40), —-ceeereees

Que, al imciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regle general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
la otri, De esta manera, corresponde o esta instuncia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la Optica de los eventuales

l'l”lhl“"uh“'[ﬂh. e e R T T L LT L L e e e P T T T

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o ne la
posibilidad de confusidn entre la solicitud de registro de la marca *MINERVA CLOTHING ESTILO
COMBINA CON ACTITUD (SLDGAN] en la clase 25, con la marca oponente *MINERVA® registrada en las
clases |8, 29, 55}.-41_; R — L L L T SR ————

Que, sl bien es certo 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 y fonética diferente, como se puede notar en el SIBUIRNTE Cotejoi-==smmsressermmremnrnaaaas

MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN) {marca solicitada)

MINERVA (marca oponente)

LJue, Mullkt-’lllln esta linea de razonamiento, esta I!ui'u'lulrlu.'la es de la tesitura que no se I"rui.‘_'d[*
declarar contundibles a las marcas por el solo hecho de gue dentro de su estructura existan letras o
elementas en comun, siendo que como se sabe el andalisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica clertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, ¥y nos permitimos transcribir a
continuacion . En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
leplrudn & ﬂ;m,a srhitraria f?‘f?}'l ...................................... S

"t b il Marcan Jorge Ctatiendd, Editosial LisaNesin - Abselisdoe Peirod AN 200 1, .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N® 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —s-ceess i i e A o e o

se leen de la misma manera, coma se puede notar al cotejar dichas marcas, La marca solicitada “MINERVA
CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" estd compuesta por los vocablos MINERVA
CLOTHING y el eslogan ESTILO COMBINA CON ACTITUD, en total posee seis vocablos, quince silabas; la
marca oponente se encuentra compuesta por un voeablo con tres silabas MINERVA, si bien comparten ¢l
primer clemento, difieren en la composicion de los demas componentes, esta diferencia en su estructura
ortografica conlleva que también se pronuncian y suenan diferente, -

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: (..} La comparacion visual de fas marcas denominativas se basa en un andlisis del nomero y la
secuencia de fas letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimesro
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderi que existe similitnid fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese ef mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética genvral de un
signo denaminative son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va gue ana similitud fondtica
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica a similar. Por ejemplo, los sigufentes
signos denominativos contienen algunas sifabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diterente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
Pﬂﬂl‘”ﬂ!'ﬂLED&-"‘lN -'{_")}"'_.........“u..__,,....,."...,,...........................,...“..+......."....................,..... .

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando ne constituyen por si mismos el signe distintive,” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a L 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, razén por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos
[JLlL'dEI'l formar parte de otra marca -atin en la misma clases toda vez (quie la marca posterior posca
elementos que la diferencien de [a marca anterior, «=«-= s e

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente "MINERVA" posee ¢l
registro de su marca en la clase 35 para Servicios de importacidn, expartacion y comerclalizacion de carnes
y productos de carne, hamburguesas, chacinados, lacteos, huevos” ; también posee el registro de su marca
en la clase 29 para los productos * Todos los productos de la clase 29, comprendiendose entre ellos carie,
pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas v verduras, hortalizas y legumbres en
conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche v productos licteos,
dceites y grasas comestibles” en la clase 40 para "Servicios prestados por un (Hgoritico v matadero de
animales”; en la clase 18 para todos los productos, la clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero
de imitacion y ciertos productos de estos materiales’s mientras que la marca solicitada "MINERVA
CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)" pretende el registro en la dm :
productos "exclusivamente prendas de Vestir”, —=esssessseemsmmscee e e g
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N 79897/2019 A NOMBRE DE AARON MANUEL AMIGO
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —=+s-ssssssseansssssssassssassasnssasassasnsansasansesmssennssnsarsnsass

De la cobertura sefialada vemos que la naturaleza de lo que protegen las marcas enfrentadas es
fundamentalmente  distinta: la marca oponente “MINERVA® se  dedica al rubro  agroindustnial,
carncoffrigorifico, de las coberturas senaladas se colige que las marcas de Ja oponente "“MINERVA" operan
como un complejo productive con integracion vertical, en toda la cadena de sumimistro desde La faena del
anial hasti la exportacion y venta al consumidor final; en cambio, la marca solicitada pretende el registro

de sumarca "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD [SLUGAN} exclusivamente para los

]’r”lnl-l“h"h |rl‘HIl1dHI{t e h“r e L T

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sisterma marcario es el
conocido como unfcfase, en virtud del Art. 7° de Lo 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
sohicitud mediante expedientes separados. De ello derva une de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues. esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna pg comparten la misma
clase del nomenclador IMEErMAciOnl, —-=«s=-sssssscrmresmmmrammrsssmmrmmsmmnssrsesmresmmmsemnsssmersams sammmnnmerammssmes

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
i oposicion en estudio es s existe coexistencia previa. Al respecto, vemos gue existen otras marcas
registradas i nombre de vanos titulires y en diversas clases que también utilizan el elemento *MINERVA*
como parte de su denominacion, Sepun F hl.]st_]m'tlu. realizada en el sistema informatico de la Institucion,
también se encuentran registradas las marcas: MINERVA MARMOLES Y GRANITOS DE LUIS FERNANDO
CALIGARIS GAONA , Clase 19, Registro No, 493658, a nombre de Luis Fernando Caligans Gaona; MINERVA,
Clase 32, Registro No, 445714, o nombre de Molinos Rio De La Plata S.A; PUL A MINERVA FOODS
COMPANY, Clase 29, Registro No, 542612, a nombre de Pulsa S.A.; PUL A MINERVA FOODS COMPANY,
Clase 31, Registro No, 542613, a nombre de Pulsa SAG PUL A MINERVA FOODS COMPANY, Clase 40,
Registio No, 542614, a nombre de Pulsa 5.4 PUL A MINERVA FOODS COMPANY, CLASE 25, Registro No.
542615, 0 nombre de Pulsa S.A; MINERVA, Clase 24, Registro No, 523453, 4 nombre de Sandra Patricia Lugo
Orue; MINERVA EXPLORATION, Clase 42, Registro No, 585152, a nombre de Minerva Exploration SA.;
extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con la denominacion
“MINERVA" a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: jedmo la marea oponente puede
coexistir con otras marcas con las culles posee las mismas o ma',fbres semqanzas yno puﬂle hacer]:u con la
presente solicitud de registro de marca?, —----ceeeroee e Semessssennan e

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la
confusion es fa coexistencia anterior de las marcas en pugna, Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, und de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
metar praeba de la inconfundibiliclad, y asi se lo Da reconocido, ™, <= e s

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas "“MINERVA

CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLDGA.N} n la clase 25 y la Marca opone INERVA*

registrada en las clases 18, 29,35 y 40, —cocceciian e T L L
ﬁ .
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i a3 [adgirrial
i : F " - ; pibead
EOETREC Ly BN MAANC A" < Jorge Oramend), 9 U CARA, Abseledio Peciot, 2017 \ - E:':f "" :;’ wild r|:.:.|:.1lu'|=l"|“"""'



DIRECCION MACIONAL BE

@PRGPIF:DAD % GOBIERNO pyi |PMU\G Al
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucion N® “ 2 7 1

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1292 DE FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD
(SLOGAN)", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 79897/2019 A NDMBRE DE AARDN MANUEL EM[GD
DOMANICZKY Y REBECA MAIDANA RUIZ DIAZ, —«-secemammmsesrmmmarmsnssnnnsmanssnnsssnasnnes sesnnanas

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

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

Art. |12 CONFIRMAR la Resolucidn N® 1292 de fecha de 24 de noviembre de 2022 dictada
por la Direccion de ASuntos Marcarios LIHZIOSOR, -«--sessmeesmmmmmmm .

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
"MINERVA CLOTHING ESTILO COMBINA CON ACTITUD (SLOGAN)Y", clase 25,
Expediente N* 79897/2019 a nombre de Aaron Manuel MIEG Dornlniczl-:y}r Rebeca
Maidana Ruiz Diaz, —«--«-ceeeremsianiiniiiiiiene. -

Art.32  NOTIFIQUESE por Céduli, «-sesesrsessmsemencssesS
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 902 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HAPPY
JEANS", CLASE 25, EXPEDIENTE N*® 45434/2017, SOLICITADA POR MELILLA S.A, =-sssssrsssanrsmmmssanssnnnsnns

Asuncion, T 3 UAY 2006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MELILLA S.A, en
contra de la Resolucion N® 902 de fecha 18 de mayo de 2018, dictada por la Direccidn de Marcas, y; -----==--

RESULTA:

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de MELILLA S.A,, ¢
interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N® 902 de fecha 18 de mayo de 2018,
dictada por |8 D CCitm e MO g smsssss s sassnnnsassnninssnsanss s sosamess s e st ss s neseseans i s 5o 58 s atsre i rrss

Que. en fecha 28 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacion

il'lTl’."rplI':_"St‘n,.“----"“*"---*----"--- e 0 0 0 0 8 i e B

Que, el representante convencional de MELILLA S.A, expreso agravios en fecha 11 de septiembre de
2018, en consecuencia, en fecha 27 de septiembre de 2018 esta Direccion General dicto la providencia de
Alibos para A D i i e i A s i M R b R S B R B

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: (. )Que la solicitud de registro de L marca “HAPPY JEANS®
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25 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 e consisten
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicto de gue se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del procucto o servicio,,
En consecuencia no ha fugar a lo soficitadof...)", ==+«=sssmsrmimnssssss s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )Que, el anilisis de factibilicad de
concesicn de una solicitud no se debe realizar aisladamente sino la denominacion en su COnjinto,
Teniendo de esta manera la marca de mi mandante un alto grado de distintividad, especialidad y novedad
wlen f0s consumidores de esta clase son mds analistas razdn por fa cual ningin consumidor se sentird
confundido con esta denominacion sino todo lo contrario constatara que la misma posee distintividad(... )"

QL“}. ﬁ(JrrUSFH)ndl: a4 esta instancia administrativa resolver sobre la |.'IT'{I{-'t‘l‘|l"T|l'|H i no {l'.."] FeCursn
in[prp[“}stn_ ....................... e R

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoea, afirman gue uni
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
praducto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en ¢l lenguaje corriente. En ese sentido, a 15, 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "HAPPY |[EANS" fue presentada para cubrir productos de la glase 25 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “Exclusivamente prendas de vestir de jeans®-----«--------. -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “HAPPY |EA
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominge

N Parnela Cristaldo
- Direet . |1.ii'ril‘li
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 902 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HAPPY
JEANS", CLASE 25, EXPEDIENTE N* 45434/2017, SOLICITADA POR MELILLA S.A, =--sermmesnmssmnrsmmnesnnanneas

designacion usual de los productos que soliciti, En ese sentido, tenemos que la denominacion "HAPPY
JEANS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 25 del
rlLlll,l‘T“.Ill'i-d"r I.11-[|.I—I'Hllu.lr1'llll_--.-a..-.-.--__an._.-.n.a.a...n.a.----.-a.---.n._----n.------n.----------a.-.-.-.-------.---------------------------------

Quie, esta Direccion entiende que la sohcitud de registro "HAPPY JEANS" representa una creacion
lingdistica distintiva, Esta singularidad emana de Lo articulacion de los elementos visuales, fonéticos e
weologicos que trascienden su significado indwidual para adguine una dentidad marcana robusta y
diferert it Oy, == crssrrssssnsnsrssrsssssssntessrssasrassssassieansssasrmnssssssssstassantessansrssansrssssessannssnasnasssnnansa

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
prreysiedad o caracteristica del producto o servicio gue va a distingoir, o aun de s actividad que desarrolla
st titular... /.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles, El argumento
en ef que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titwkar de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedin, que otras marcas evoguen también las
SIS [ Jj'”l."‘l'fu‘-" T AT L UM L 18 L R R

Que, corresponde mencionar que existen otras marcas registradas que han incorporado en su
denominacion el vocablo ingles *"HAPPY®. Al realizar la bisqueda en el sistema informatico de la Institucion
se verifican los siguientes registros de marcas: HAPPY BABY, Registro No, 615519, clase 29; HAPPY JEWELS,
Registro No, 596199, clase 35; HAPPY BATH, Registro No. 566623, clase 3; DRIVE HAPPY, Reg;stmNu 534954,
clage 39 HAPPY MEAL, Registro No, 489089, cluse 48, — o s

En ese sentido, la Ley de Procedimientos Admimstrativos contempli en el Art, 32 inciso h) acerca del
Principio de Objetividad: "Las autondades admimistrativas deberdn actuar sin ninguna discriminacion hacia
los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgdndoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,,” — - s

Que, esta Direccion General considera que la presente solicitud "HAPPY JEANS™ es una combinacion
estratégica de términos que posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado, En virtud de
ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser
clasificada como genérica o descriptiva,------sseeeeeemnean. RASRiasemsessasshassesss s s ans s m e

Quee, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impde 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, espeaificaciones técnicas principales de su servicio, obligandolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza bisica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distimpguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de Una misma empresa, -«-----s---ooemn..

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiendose realizado el
eximen de I'L*gll!i'll'nllﬂi[{.ld de la solicinud de registro) esta Direccion considera que es un .q'iHnn que posee

[+ abg Caph
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 902 DE FECHA 18 DE MAYQ DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA HAPPY
JEANS", CLASE 25, EXPEDIENTE N* 45434/2017, SOLICITADA POR MELILLA 8.A, —-+sseseees

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N 902 de fecha 18 de mayo de 2018 dumrltput la Direccion de
Martaq A A T R RN

Art, 22 ORDENAR la prosecucian de los trimites de la solicitud de registro de la marca *“HAPPY
JEANS®, clase 25, Acta N* 45434/2017, solicitada a nombre o wwes

Art, 32 NnﬂﬁquESE,.- - R U (.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 606 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CUMBRE
PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 51294/2015,
SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY §.R L. sensoitvssinaasnsrammurnsssssnsansesssnsnensssisiosessas oashossmd vt

Asuncitn, 1 1 WAY 278

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de RUNA PARAGUAY
S.R.L. contra la Resolucién N° 606 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Direcelén de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2018 se presenta la representante convencional de RUNA PARAGUAY
S.RL. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N® 606 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada
por la Direccidn de MEATCES, =resrsrmsrrssnnsans s sasaassssssshesanssssssasssissss e sratseemsarssarsiseettettssnsssess

Que, por proveido de fecha 20 de febrero de 2018 se concede el recurso de apelacién interpuesto, —

Que, en fecha 17 de abril de 2018, el representante convencional de RUNA PARAGUAY S.R.L. EX[Ires
agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 18 de octubre de 2019 esta Direceitn dictd la
PTDV!IdEl"ICiH de Autos para REATONIBT. snnssisnssimnnsnnsesssrnssinsamssarr ikt rns s s i S SRS S A

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *.) Que la solicitud de registro de la marca "CUMBRE
PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41, 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 gendrico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado, ™ —

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “f...) Es
importante mencionar que la marca que pueda ser atacada como gendrica deberi consistir
ENTERAMENTE en un signo genérico, lo que no encontramos en la denominacidn de esta marca ya que ef
mismo contiene un conjunto de palabras conformados con seis palabras y con esto cabe mencionar que la
marca debe ser interpretada de manera CONJUNTA yva que constituyen una sola marca, tanto el
examinador como el Sr. Jefe de Marcas han pasadeo por alta el criteriog,,) ™« e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
ihtﬂl‘puﬂﬁtﬂ. B

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

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, tai
derecho @ constituir UN@a Marca, «----==-==ssssossmrrsiemmimmmiimmssmmimmmanmamssanmasasns nh; e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 606 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUMBRE
PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS Y ETIQUETA', CLASE 41, EXPEDIENTE N° 51294/2015,
SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L, —r-ssrrrrrmseremremssarmssmsessmearmn s aesem s s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CUMBRE PARAGUAYA DE
GESTION DE PERSONAS" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si
dicha denominacion constituye la designacion usual del servicio que solicita.  En ese orden de ideas,
corresponde analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al
momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de
marca "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS" pretende obtener cobertura para servicios de
la clase 41, que rextualmente describe: "Servicios comprendidos en la clase 41 (cuarenta y uno) tales como:
argamzacion y direccion de conferencias, orgamizacian y direccion de congresos, organizacion y direccion
de seminarios, organizacion y direccion de simposios, organizacion y direccion de talleres de formacion,
arientacion profesional [asesoramiento en educacion o formacidng, ortentacién vocacional fasesoramiento
en educacion o formacion], ensefianza por correspondencr, servicios educativos, ensenanza.” —-----------

Que, la denominacion solicitada se halla compuesta de los siguientes vocablos: "CUMBRE", que es la
designacion comin y habitual en el mercado para referirse a los eventos solicitados; "GESTION DE
PERSONAS", describe de manera literal, directa v sin necesidad de reflexion cudl es la tematica o el
contenido educativo de la cumbre; "PARAGUAYA", funciona como un adjetivo gentilicio geograficamente
deseriptivo y que no fue reivindicado conforme se desprende del formulario de solicitud obrante a fs. 1. —-

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

En ese sentido, "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS' resulta genérica y netamente
descriptiva para los servicios de la clase 41 que solicita, por tanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en el
Articulo 2, inciso @) de la Ley N.* 1294/98 de MArcis, —-s+sssersmiesmmimmmmmemmsnssmssimessssnsnsssssssnsssnssnsssss

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos; jeudl serfa la capacidad distintiva de |a solicitud de registro? ---------=-eeeveeeeneen

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paragiay " aprobado por Resolucion DINAPIN® 259/2025: (...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no
son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la
funcion esencial de una marca. La razon de politica pablica que subyace a este motivo de denegacidn del
registro es gue no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que
ofros comerclantes puedan necesitar utthzar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente, Para ser considerado "descriptive”, un signo debe considerarse siempre en relacion
con los productos o servicios para los que se Ulizard i marca..,)" —-==-===r-ssessmmrmmmmmsmn e

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *las designaciones genéricas
definen no directamente el obfeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
abyeto” Tras el andlisis del caso de autos, tenemos que “CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE
PERSONAS" es una designacion que define especificamente el servicio que comercializa, por lo que trae
aparejado un motivo de rechazo, s s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 606 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUMBRE
PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 51294/2015,
SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.RL, msrsseressarasesanases - -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccitn arriba a la conclusion de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucidn recurrida, ssssssssesssrmninns
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N* 606 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada |lur o
Direccion de Marcas, - - - sameseanens . -

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *CUMBRE PARAGUAYA
DE GESTION DE PERSONAS", clase 41, Acta N* 51294/2015, solicitada a nombre de

Art, 32 NDTIF[QUESE.-----------------------------: rterins
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N* 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI §,A.--===+-==--

Asuncion, 1[] HM EGEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por ¢l representante convenclonal de Anehl S.A, en
contra de la Resolucion N° 77 de fecha 09 de febrero de 2026, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
L|ng|usush}f: BT T L LS U S —

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2026 se presenta la representante convencional de Anchl S.A, ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 77 de fecha 09 de febrera de 2026, dictada
por la Direccidn de Asuntos Marcarios LItIgiososg,-««seasssamsmimmmmmmiammmmmsmsmsismrssssass s

Que, en fecha 06 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedid el recurso
inte‘rpuestﬂ‘.....................................................“-..“.....--.............,...,...,...."................-.....-1.........-.-.

Que, en fecha 13 de marzo de 2026, la representante convencional de Anchi S.A. exprest agravios.
dictindose en fecha 17 de marzo de 2026 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ey e,

Que, en fecha 22 de abril de 2026, se presenta la representante convencional de Compafia
Distribuidora Internacional S.A. (CODISA), v contesta el traslade de expresitn de agravios, Esta Direceion
tiene por contestada la expresion de agravios y llaima autos para resolver en fecha 24 de abril de 2026,--2---

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera quer () Que, realizado el cotejo marcario entre L
denominacidn solicitada "GOLD CITY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicion GOLD CITY, se percibe que entre las mismas existen elementos
que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual, Que, resulta evidente la
identidad, por tanto esta Direccion considera que fa marca solicitada no redne las condiciones bdsicas
esenciales que [a ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos
indispensables para el registro de una marca. Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de
la oposicién dentro del plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracion de su rebeldfa, conforme a lo
establecido en el Art. ﬁj‘} a9 dof CPC, f...}“."""""'""'"""'"""'""-""'"--""-"""---'""--'"'"""'"""

Quie, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *..)
Que entre las marcas, hay que distinguir precisamente los distintos estamentos o ftems que deben
cumplirse para considerar la identidad marcaria, y clertamente, en este caso no condice con lo expuesto,
dado que visualmente, son muy diferentes, puesto que una  constituye una marca  mixta
(denominacion+etiqueta alusiva y original), en cambio la solicitada es eminentemente denominativi,
Hecho este totalmente omitido por la Directora de Asuntos Litigiosos../..Sabemos muy bien,
Clasificacton de Niza constituyen de por sf compartimentos estancos y bien diterenciados entre eff
cadi clase cubre solamente la clase respectiva, y si se ha individualizade productos y/o servi

"
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N* 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI §.A.-======x===

solamente esos productos ,l-:-'“n servicios. g?r:: :mu-x;u nden a diferentes ;Jm-:fm tos o p.-mﬂ ictos especificos,
t"lr! h‘;!”"l,;‘d‘h’hiﬂl { Jd EREEEEEAAEE - - - R T amem P EE A Er s ESEEE SRR TESEEEESEEEEEEEEE

Que, contesta la expresion de agravios el oponente “La contraparte intenta forzar una distincion
basacla en que su solicitud es “denominativa® frente a la marca de mi conferente que califica como "mixta”.
Sin embargo, este argumento carece de sustento juridico debido a una manifiesta identidad fonética y
conceptual "GOLD CITY?, este elemento denonunativo es el nidcleo de la marca siendo el nombre con el
que ef consumidor identifica el producto, Permitir que ANCHI 8.A, registre el mismo nombre simplemente
por o inclur un logo generaria una coexistencia imposible en ¢l mercade, induciendo al consumidor a
creer que ambos productos provienen del mismo origen empresarial. La resolucion impugnada
correctamente observd que los signos son indefectiblemente confundibles y pricticamente idénticos en los
planos tonético, visual y conceptual../..La solicitud de ANCHI S.A. carece de toda novedad, la firma
pretende alevosamente apropiarse de una denominacion ya registrada y en uso por mi mandante en la
Clase 34 desde el ano 1991 No se puede alegar originalidad cuando se copla integramente el elemento
fonético de Una marca proexistente (..} s=-====ssssssssessmmssiissismmnssssinsssssmssssssssssmnnsssammsiomssassasnsannsas

Que, corresponde a esta dependencia admimstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|I11I.*I‘|1ILEMH. RN 00 0 0 0 0 0 0 0 o 0 B B

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
critenio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas,=«-+=-----

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de las marcas en pugna, se observa que la marca
solicitada “GOLD CITY" reproduce integramente la composicion denominativa de la marca oponente
“GOLD CITY", sin agregar ningtin elemento adicional que la distinga de su antecedente, coincidiendo
plenamente en el nimero de palabras, secuencia de letras, extension y conformacion gramatical. Ambas
expresiones se encuentran integradas por los vocablos “GOLD™y “CITY", dispuestos en el mismo orden, lo
que genera una identidad visual absoluta y hace que el consumidor perciba ambas denominaciones como
equivalentes, En el aspecto fonético, las marcas presentan una pronunciacion idéntica, dado que
comparten exactamente las mismas silabas, acentuacion, ritmo y sonoridad, En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas mencionadas; sossseemsrermsmmmmee...

*GOLD CITY* (marca solicitada)
"GOLD CITY"  (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada *GOLD CITY", resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente *GOLD CITY". Cabe resaltar que 1] ¥ 5

o solicitud denominativa, sin etiquety, por lo que no .||1|::-rl'.| suficiente distintividad capaz de alejar o

neutralizar lus semejanzas existentes entre ambos SIGNOS,-=rssrrermrmsmsmmanssmsmssssmseasmsimsnamnaras e

Que, desechando el andlisis fonético-pramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos g
solicitada pretende la cobertura de *.Todos los productos comprendidos en la clase 34

= Tropledud Indumrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N°* 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI §.A,===s=sxxsss

CUATRO)..." Por otra parte, observamos que la marca oponente protege igualmente %.TODOS LOS
PRODUCTOS DE LA CLASE INTERNACIONAL 34 (TREINTA Y CUATRO)..." De ello se colige ficllmente que,
las marcas andll:adm no solo prvwnmn |l.|t‘l'|Tld-Id y similitud grafica y denominativa, sino que ademis
amparan : ; dejonal, compartiendo
necesariamente los mismos canales de comercializacion, puntos de venta y pablico consumidor, En
consecuencia, las posibilidades de asociacion indebida entre la marca solicitada y la marca oponente se ven
considerablemente acrecentadas, pudiendo inducir a error o confusion al consumidor respecto del origen
empresarial de los productos distinguidos.-==«secseme s

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las mareas pueden produeir confusion mis
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semefante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencidn de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y fa inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en ¢l
fondo la segunda puede ser una imitacion de fa Primera™, oo

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de mareas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teorfa de la dilucion ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. 8§ se
permite que coexistan con ésta otras marcas [guales, el piblico consumidor ya no sabri of origen de los
Pmdu‘ffﬁﬁ (m}.-.t B B 0 0

Que, en conclusion, tras el andlisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, Al respecto, no se puede
pasar por alto, lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohfbe 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 i quien tene
uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al
inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor plwtl.l creer gue
tienen un erigen comun, resulta mviable la coexistencia pacifica entre |as mismas, —=-=---oomssrmmma....

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direceion
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto,
E‘r:nﬁrmar ’H m‘i'rlfiff‘jﬁ:] rﬂ{'!r;"'i:tf.'ilr L L e
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Compendin de Doctrina de Propledad indvstral, Superintendencia de Indostra y Comeroi, Colimilsa, 20068,
COTAMEND, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Burnos Alres, Abeledo Porrot Lexis Nexis, Argentina, 2002, dva, Ed. Mg, 455,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 77 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GOLD CITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N°® 57182/2022, SOLICITADO POR ANCHI S A -===s======

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

Art, 19 CONFIRMAR la Resolucion N* 77 de fecha 09 de febrero de 2026 dictada pnr la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. - .

Art, 29 DISPONER ¢l archivo de la solicitud de registro de l.a marca “GOLD CITY", clase 34,
Expediente N 57182/2022, solicitada a nombr: ; e UL

Art, 30 NOTIFIQUESE pror Céddulig, s -eeeremmsmmascns
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1541 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAPSA®,
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 68979/2023, SOLICITADO POR CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL

Asuncion, £ 0 WAY 7026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A, (CAHPSA) contra la Resolucion N* 154
de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Direceion de Marcas, y; --==-eeeeeeees

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A, (CAPHSA) & interpone  recurso  de
apelacion contra la Resolucitn N* 1541 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, -

Que, en fecha 2 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
lT!H.‘I'PUI.'hlU L L L T T T L b TS

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024, el representante convencional de CORPORACION DE
ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A, {CAHPS#] e >.|1r: 50 d}‘l‘ﬂwn'i y esta Direccion lamd autos |mr;|
resolver en fecha 02 de enero de 2025,----rsmrrrrerns S —————

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(.) Que habiéndose realizado la bilsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2022-2271498
Denominacion KAPSAT Clase § Registro 560063 Titular Prosalud Farma Sa [PY] Comentario; Que fas
denominaciones son casi idénticas, muy semefantes, no podedn tener coexistencla pacifica, en una nisma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 67 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugara lo solicitado®.«««cocovviniiiiiieee s s sasn s e

Quie, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(..) Come se puede observar, existen
notables diferencias entre los signos contrastados. Ademis, ambas marcas son DE FANTASIA, es decir, las
que gozan de mayor distintividad, Por tanto, el priblico consumidor no podria jamis confundirse v tomar
Una marca por otra, ya que no existe resgo de confusion ni directa ni indirecta, Asi, la marea solicitada por
mi mandante cumple perfectamente con todes los requisitos exigidos por la ley para constitoir marca v de
negarsele ese derecho a mi representada, se estarfan violando sus derechos../.. los productos de mi
mandante son ALIMENTICIOS o DOMISANITARIOS. En efecto CONTIPARAGUAY SA es una industria quie
se encuentra a la vanguardia de la venta de este tipo de productos.../.. Por otro lado, PROSALUD FARMA SA
es una FARMACEUTICA y ofrece productos relacionados a ese rubro../.. Es decir, los productos ofrecidos
por una y otra empresa son diametralmente distintos, sin la minima posibilidad de asociacion o contusion
entre ellos. Vale puntualizar que Jos productos comercializados bajo las marcas enfrentadas se ofrecen por
CORCLICLOs AIRFENIES. () " == r==r—rrrrrrsssresrmsresrurramnavamsmmarrsssvavsrssvensasas sasaynssamnenn AR TR A S LR SRAE PSS
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1541 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAPSA",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 68979/2023, SOLICITADO POR CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S.A, (CAHPSA ). eremvarssssssermcanssansanas s sas st e e e ens s s e e e

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

Que, al analizar los aspectos ortogrificos, fonéticos v auditivos de la denominacion solicitada
“CAPSA® frente a la marca previamente registrada “KAPSAT", se advierte que la primera se compone de
cineo letras y dos silabas (CAP-SA), mientras que la segunda contiene seis letras, pero incorporando la
consonante final "1, elemento distintive que modifica de manera perceptible su apariencia visual y
fonética, resultando en una pronunclacion claramente diferenciable entre ambas,-ss=sseceemm..

Quie, si bien ambas denominaciones comparten ciertas letras en su conformacion, dichos elementos
comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de
sus respectivas estructuras denominativas, conhiguran signos claramente diferenciables, En consecuencia,
las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composicion grifica,
asl como en su conliguracion fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de
confusion o de asociacion indebida en el mercado, Ello se corrobora en el siguiente cotejo: -=-s-===aeeeseaee e

CAPSA (solicitada), v
KAPSAT  (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefalan cuanto
sigies () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
medtante guiones) [ ] Se entenderd que existe similitud tonética si el somdo de la pronunciacion de Jlos
elementos verbales de los sighos comparados fuese of nusmo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para detenmmar la impresion fonética general de un
signo dertominativo san sus letras v silabas v su orden v acentuacion particulares, El examen de las silabas
comtines teviste uha especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denotinativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
provunciacton diferente por lo que son foneticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
'UIJHI'FI"J'IH'.-"ILE{.JSHIN TEIIJ"'I.....J..“...._‘u....“..“..u“._._...““.““..“.......“....“..“_1.-+++ ........................

Que, ademas de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la busqueda realizada en el sistema informatco de la Institucion, se puede advertir que
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAPSA) (titular selicitante), ya cuenta
con las siguientes marcas registradas: "CAPSA” clage 01 Registro N® 591291; *CAPSA” glase 03 Registro N?
591290; "CAPSA" glase 21 Registro N© 59128%; “CAPSA” clage 29 Registro N §91293; “CAPSA” glase 3] Registro
N 591297, "CAPSA® clase 31 Repistro NY 591292, Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con
varios registros concedidos, en clases relacionadas y bajo una denominacién similar, Por consiguiente, la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca qug '
que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética, oo,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1541 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAPSA",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* ﬁﬂ???.l’!ﬂ!! SOLICITADO POR CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S5.A. (CAHPSA).-- L LT T T T .

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un Signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya e,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas analizadas, Conforme a lo
anteriormente expuesto, 1:nr|'e*spnmlv revocar la Resolucidn recurrida, «eseressernes

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucidnm N* 1541 de fecha 23 de octubre de 2024 dictada put la
Direccldn de Marcas, - Lt LT eemmanss )

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"CAPSA", clase 05, Expediente N° ﬁﬂ??‘i'i'_l_t}_!'l, solicitada & nombre e

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, «-mmeeoonn
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAHPSA",
CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S5.A, (CAHPSA) == =smrrrmraesmrrsrsnmssanns s nss s nun s s s s sm s s m s mn s s s s s m s mm s s sy man wa s n s A wwnamn s

Asuncidn, 2[] HM Eﬂfﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) contra la Resolucion N* 1535
de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Direccidin de Marcas, y; «==««ssesersmmssrmrmsremmsnassns

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) ¢ interpone  recursn e
apelacion contra la Resolucion N* 1535 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Direceidn de Marcas, -

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
leflﬂt.'iﬂf‘l INLErPUEHLD, ~=semmmrrrmmrrs s rrrrarsans st st st s it sssasastsassassstnttnsrsnss s s T st Ensatasssnt s s st aean s

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024, el representante convencional de CORPORACION DE
ALIMENTOS E HIGIENE DELPARAGUAYSA (CAHPSA} ~3-:prl 80 & |Hrwum }rpqm Direceion ||i||m’1 .||[1|:w|1.i||..1|
resolver en fecha 02 de enero de 20255 ssssmassmsissnsinsicsnesns serresmsireaserrsiasaerssaresacs rase

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera "(.) Que habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado lx existencia en dicha clase de la marca: Expediente 20202008149
Denominacién CHAPS Clase 3 Registro 503046 Titular The Polo/ Lawren Company, Lp US| Comentario;
Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de contormidad al articalo
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a o sofieitado "« emrmsammrrersisnasnnssns exes

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa; *(..) Como se puede observar, existen
natables diterencias entre los signos contrastados. En efecto, las marcas contrastadas SOLO INICIAN con la
misma letra (C). Luego, las demis letras que integran las marcas, no se encuentran en el mismo orden (con
lo ewal, suenan totalmente distintas también), Ademas, ambas marcas son DE FANTASIA, es decir, las gue
gozan de mayor distintividad, Por tanto, ¢l publico consumidor no podra jamis confundirse v tomar una
marca por otra, Vi que no existe riesgo de confusion ni directa i indirecta. /. como se puede constatar
rapidamente, los productos de mi mandante son ALIMENTICIOS o DOMISANTIARIOS, En efecto,
CONTIPARAGUAY SA es una industria que se encuentra a fa vanguardia de la venta de este tipo de
productos.../..Por otro lado, THE POLO / LAUREN COMPANY, LE es una EMPRESA DEDICADA AL SECTOR
MODA (ropa, zapatos, accesorios, bolsos, hogar) y otrece productos relacionados ese rubro (,,,) e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
inn;rput-stu‘ 0 0 e i R R

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto,
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visitn
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusiopeseee |;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAHPSA”,
CLASE 03, EXPEDIENTE N* 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S.A. (CAHPSA)-s-ssmsessassrmsrresemmmemsarm s sensees .

Que, al analizar los aspectos ortograficos, foneticos y auditivos de la denominacion solicitada
"CAHPSA” frente a la marca previamente registrada *CHAPS®, se advierte que la primera presenta una
mayor extension y una estructura de silabas distinta (CAHP-S8A). En cambio, la segunda (CHAPS), es un
termino simple, con una acentuacion y secuencia fonetica mas corta, En efecto, si bien ambas inician con la
betra *C*, la conformacion de la silaba inicial difiere claramente (CAH [ CHA), lo cual otorga a cada signo una
sonaridad propla, lcilmente distinguible, -—-amcsesm e e

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertas letras en su conformacion, dichos elementos
comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de
sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia,
las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composicion grafica,
asl como en su configuraciom fonética y auditiva, lo que reduce sigmificativamente cualquier riesgo de
confusion o de asociacion indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejor ««-s--srsesseasseae

CAHPSA (solicitada), v
CHAPS (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA El EXAMEN DIEE MARCAS EN PARAGUAY " senalan cuanto
siguel () La comparacton visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del niamero y la
secuencls de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de Jos caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y ko estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominatives separados o unidos
mediante guiones) [ f Se entenderd que existe simifitud fonetica st el somido de la pronunciacion de los
clementos verbales de los signos comparados fuese of 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 v sifabas v su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas foncticamente, ya gue una simifitud fonética
estard determinada por las silabas comunes v su combinacion sdentica o similar, Por ejemplo, los siguentes
signos denomminativos contienen algunas sifabas guales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo gue son foneacamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEGOSAN ‘{“. e R RS -

Quie, de fa comparacion se colige que, fas marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende
tampoco tendran una pronunciacion semejante, o representan la misma idea conceptual, Cuando de
confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: “El contenido conceptual es
de importancta determinante para decidie una incontundibilidad, cuando es diferente en las marcas en
pugna; porgue tal contenido facilita enormemente ef recuerdo de Ja marca”y luego manifiesta “En el cotejo
narcarto tiene uria gean influencia el que una de las mareas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son
diferentes,” El publico consunidor podrd recordar con mayor facihdad esas marcas y no se dejard llevar por
otras similitudes grificas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas paf
contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptj
confuzidn en el consumiclor, ssessssssssmmssscsscssnsssssssinsssnsssssssnssnnssnsnnnnnnns
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAHPSA",
CLASE 03, EXPEDIENTE N* 65226/2023, SOLICITADO POR CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S5.A. (CAHPSA) ==ssesmsecmranmssannasansassss s s sns s s s s s san s s a s n s s h AR S AR AR SRR A RS SR SR AR

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacian cuyo registro e solicita
"CAHPSA", coincide con la razon social de la firma solicitante, CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE
DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA). En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razion
social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de
Marcas, especificamente en su Titulo 1, relativo al *Nombre Comercial® y las diversas situaciones juridieas
VINCUIRORE 8 B snevmasasnsennnsmnnnssnsnsses st s f e s e e e T T S LR S5 SR PR NI A S B s e b £

Que, la legislacion marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccion
desde su primer uso priblico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: "El nombre comereial podri
estar constitiido por la designacion, el nombre del comerciante, ka razon soctal o denominacion social
adoptada, la ensena o la sigla usada legalmente en refacion a una determmada actividad comercial, v
constituye una propiedad a los efectos de esta ley”, Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho
exclusive sobre un nombre comerctal 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 lev”, Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: "Bl titwlar de un nombre comercial tendri el derecho de impedir ef uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fiiese
susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacion con ly empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un dafe economico o comercial infusto por razon 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 soheitud en cuestion |'u,"l"ithl,l.t' L
proteccidon de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial s

Que, ademis de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin la busqueda realizada en el sistema informitico de Ja Institucion, se puede advertic que
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A, (CAHPSA) (titular solicitante), ya cuernta
con las siguientes marcas registracas: "CAHPSA” clase 01 Registro N® 591296; "CAHPSA" clase 21 Registro N?
591295; “CAHPSA" clase 29 Registro N 609221; *CAHPSA" clase 39 Registro N® 591294; *“CAHPSA" clase 31
Registro N® 591297; *CAHPSA” clase 35 Registro N* 593482; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con varios registros concedidos, en clases relacionadas y bajo una denominacién similar, Por
cansiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versidn de una marca que
ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética, s ossseeereeimmm ..

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirge
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe ries
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1535 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAHPSA”,
CLASE 03, EXPEDIENTE N* ﬁi?lﬁﬂﬂli SOLICITADO POR CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL

FhRAGUh? S'ﬂ {EAHPMJ e e e e L L L L L LY
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1¥ REVOCAR la Hesolucion N* 1535 de fecha 23 de octubre de 2024 dictada por la
Directitin de Marcas.«-ceoscecmmmim s sssss st s se s s s s s sm e s

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la marca
“CAHPSA®", clase 03, Expediente N® 65226/2023, solicitada a nombre de
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARA

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -----s-ssseee-GCDzmapeensenn
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1540 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAHPSA”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 68968/2023, SOLICITADO POR CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL

Asuncion, 7 0 Matr L0

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL FWGUATSA.(WPS&} contra la Resolucion N* 1540
de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; -s-==-sseseemsnanan cemerrereraeas

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA) ¢ interpone  recurso e
apelacion contra la Resolucion N* 1540 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.-

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
applui_-i,ﬁn INLETPLIESED, sereerrmnrtme ettt s T s T TR E TR RS SIS as AR AT A e Sa R a RS s R TS T

Que, en fecha 23 de diciembre de 2024, el representante convencional de CORPORACION DE
ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A, {CAHPSH) :-xisr:-m .-IF,.IH"-I'IHH‘ vy esta Direceion amé autos F"“"
resolver en fecha 02 de enero de 2025, -==sseesmransansneas sasiressssssssssissnesssananrans serereaeraaes

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *f.) Que habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2175784
Denominacion CAPSANEM Clase 5 Registro 558138 Titular Koppert do Brasil Holding Ltda, [BR] Comentario;
Que fas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusicn entre los consumidores. -, pr:r lo que de contormidad al articulo
64 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado”.- rranesanens

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa; *(..) Como se puede observar, existen
notables diferencias entre los signos contrastados, En efecto, las marca solicitada estd compuesta de CINCO
letras, mientras que la registrada posee OCHO letras, La solicitada, es una marca DENOMINATIVA, en tanto
que fa registrada es MIXTA, Ademds, ambas marcas son DE FANTASIA, es decir, fas que gozan de mayvor
distintividad. Por tanto, el piblico consumidor no podria jamas confimndirse y tomar ina marca por otea, va
que no existe riesgo de confusion ni directa ni indirecta. /. Parte del anilisis que se debe realizar el
contraste entre las marcas, es considerar a queé rubro se dedican las empresas en cuestion, En ese sentic,
como se puede constatar ripidamente, fos productos de mi mandante son ALIMENTICIOS o
DOMISANITARIOS, En efecto, CONTIPARAGUAY SA es una industria que se encuentra a la vanguardia de Ja
venta de este tipo de productos./.. Por otro lado, KOPPERT DO BRASIL LTDA, es UNA EMPRESA
DEDICADA AL SECTOR AGRICOLA y ofrece productos relacionados a ese rubro (...) " «essssssssssmsimins

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L g TR R O Te P e P T EUT T T TUTEETDIRRINEE

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunt
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visioregh
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1540 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAHPSA”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 68968/2023, SOLICITADO POR CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S.A. (CAHPSA).+sssssssssrsscsarsassssassssascsnsssstassassasasssnssssrasansasnasasssesnsosassssasensessnsosnasaans

Que, al analizar los aspectos ortogrificos, foneticos y auditivos de la denominacion solicitada
*CAHPSA® frente a la marca previamente registrada *CAPSANEM®, se advierte que ambos signos presentan
diferencias sustanciales en su composicion y percepeion global, En primer término, "CAHPSA® constituye
una denominacion breve, compuesta por dos silabas claramente diferenciadas (CAHP-SA), mientras que
“CAPSANEM" posee una estructura mas extensa y compleja, integrada por varias silabas (CAP-SA-NEM), lo
que genera un rtmo de pronunciacion distinto y facilmente identificable por el consumidor medio.
Asimismo, :hﬂ-uie el punto de vista fonético, las t.':».|i|-=“u|.lr:r|l.*u producen una sonoridad claramente

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertas letras en su conformacion, dichos elementos
comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de
sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables, En consecuencia,
las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composicion grafica,
asl como en su configuracion lonética v auditivi, lo que reduce significativamente cualquier nesgo de
confusion o de asoctacion indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejor sssssseevemasiea..

CAHPSA (solicitada), v
CAPSANEM (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY ™ sefialan cuanto
sigue: () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del ndmero y la
secuencia de las letras o caracteres, fa posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el ntiimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante giones) [ ] Se entenderd que existe similitud fonética st el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados tuese ef nusmo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distingunr auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras v silabas v su orden v acentuacton particulares, Ef examen de las sifabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va gue una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes v su combinacion idéntica o similar, Por ejemplo, los siguientes
signos denomnativos contienen algunas silabas iguales pero otras diterentes o con un ritmo de
proviunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
L i L L N —————

Que, igudlmente resulta importante  destacar gque la denominacion cuyo registro se solicita
“CAHPSA", coincide con la raztn social de la firma solicitante, CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE
DEL PARAGUAY S.A. (CAHPSA). En ese sentido, la marca sohicitada se identifica directamente con la razon
soctal que presenta la firma propretaria, lo cual le otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de
Marcas, especificamente en su Titulo 1, relativo al "Nombre Comercial” y las diversas situaciones juridicas

'Ip'"'tl'lli,ﬂ[ltlﬁ, | t'_rll ~~~~~~ 00 0 0 0 00 B B S S BB S S S B SRS SEns s s s

desde su primer uso piablico,El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: £l nombre
estar constituida por fa designacion, el nombre del comerciante, la razén social o7dme

:d:ﬂluuu‘ll
gl e u.pui:ﬂlnul:-zm.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1540 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAHPSA”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 68968/2023, SOLICITADO POR CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL
PARAGUAY S5.A. (C‘A}-]PSA]‘---"----u-----u-.---«----------"-------.-.----.--.."-.......-.----uu-...-............................... s

adaptada, la ensena o la sigla vsada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial, v
constituye una propiedad a los efectos de esta ley®, Por otro lado, el articulo 75 especifica ques “F derecheo
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: “E tilar ele 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 titular un dafio econdimico o comerclal injusto por razon de un
aprovechamiento indebido del prestigro del nombre o de fa empresa del tirular®, En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
salicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma, La solicitud en cuestion FJ"I. rsigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial s,

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PARAGUAY S.A. (CAHFSA} (titular solicitante), ya cuenta
con las siguientes marcas registradas: "CAHPSA" clage Q1 Registro NY §91296; "“CAHPSA" clase 21 Registro NY
591295: "CAHPSA" clage 29 Registro N* 60922]; "CAHPSA" daa:_lﬁ Registro N® §91294; *"CAHPSA® glase 31
Registro N §91297; “CAHPSA”" clase 35 Registro N 593482 Es decir, el titular de la solicitud de autes ya
cuenta con varios registros concedidos, en clases relacionadas y bajo una denominacién similar, Por
consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fon@tien,-cseesssenmmas

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, ¥ que no existe riesgo de confusion ya (quies,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, == :

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N* 1540 de fecha 23 de octubre de 2024 dictada pur it
DirecCitn db Morfas sessatassiasseiisesessesntas senmesaersme s e s e s ans s bs s S

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CAHPSA", clase 05, Expediente N* 68968/2023, solicitada a nombre de
CORPORACION DE ALIMENTOS E HIGIENE DEL PAR AYS

Art. 38 NOTIFIQUESE por Céelula, «=«--sssmmermmsaas . P RSN R SR e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PARAUNO", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS
21, . T —————

Asuncién. 9 MAY 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Club Olimpia
contra la Resolucién N° 272 de fecha 08 de abril de 2024, dictada pnr la Direccidn de Asuntos Marcarios
Llnglﬂﬁﬂ'i }f L

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de Club Olimpia ¢
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 272 de fecha 08 de abril de 2024, dictada por la
D"‘Etci_dn d"__l hsllntus Martar‘i(js Ll[IH:DS:}HF AR EEE RN AR E AR SRR AR AR ERE A

Que, en fecha 07 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestn. ............................................................................................ PRI ENAEAAA SN ARRATIEALS

Que, en fecha 30 de julio de 2024, la representante convencional de Club Olimpia expresd agravios;
dictindose en fecha 31 de julio 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 ley, «=seee-

Que, en fecha 01 de octubre de 2024, la representante convencional de LABORATORIOS GALENO 5.A
contestd la expresion de agravios. Esta Direccidn llamd autos para resolver en fecha en fecha 03 de octubre

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *f..) En atencidn a lo expuesto notamos que fas mismas
podrin coexistir sin posibilidad de confusién debido a la “diferente naturaleza de los productos”, Que,
teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemaos notar gue no existe relacion alguna entre la
solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger servicios
que no guardan siquiera relacidn con la oponente../..Que, cotefando fas constanclas obrantes en el
expediente, y haciendo un andlisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Direccion es del
criterio que las marcas "PARAUNO" (solicitada) y "PARA UNO" (oponente), podrd coexistir sin ;u:-m‘fuh:f.nf
de confusion entre las mismas debido mp-:-r.mhnwm.- a las diferencias existentes en el pﬂ‘anu grifico,
f};n'_!n“;y T L (R s

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) en primer lugar, aparte del registro
en la clase 41 de la marca PARA UNO, fueran también invocados los registros EL BOSQUE DE PARA UNO,
en las clases 41 y 35; asi como también fue invocada la marca PARA |, registraca en la clase 41. A efectos este
extremo, me remito al escrito de oposicion presentado por mi parte en su oportunidad, En segundo lugar,
esta oposicion no fue deducida en base a la denominaciin PARA UNO solamente, coma se afirma, sino con
base al elevadisimo riesgo de asociacidn o de confusion indirecta existentes entre las marcas en pugna, Vale
decir, mi mandante posee una familia de marcas que ostentan come denominacion la frase "PARA UNO", la
cual es creacion exclusiva de mi mandante. El solicitante se ha limitado a unir los vocal ryticndolo
en una sola palabra, pero conservando la misma posicidn y orden y manteniendo er ~.,' bto de la

L]
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PARAUNO", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS
GALEND B A, s=s=rrrarsrnnrressnsnunssssssssnsssssnssssssssansssssnssassnssnsnsennnsnnnssannses senss R —

denominacion. Y es idéntico al nombre con el cual es conocida la cancha dr.' mi representado, el Club
Qlimpa, el cual es conocido tanto en nuestro pais como en el exterior. De esta forma, las marcas evocan la
mismia idea y esto tiene como resultado, una extremada confundibulidad ideolégica, lo cual evidentemente
Hevard al publico consumidor a confundir o asociar las marcas en pugna, al punto de creer que la marca
solicitada poar la adversa es también propledad de mi mandante, (..,)" === e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i_”li;rpupslul L T T T T 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, analizando el campo ortogrifico y fonético de la marca solicitada “PARAUNO” Clase 35 y las
marcas oponentes *PARA UNO" Clase 41, Reg. N* 588262, “PARA 1" Clase 41, Reg, N° 588263, "EL BOSQUE DE
PARA UNO" Clase 25, Reg. N* 452433 y “EL BOSQUE DE PARA UNO" Clase 41, Reg. N° 588265, se advierte que
la denominacidn pretendida reproduce, en idéntico orden, los vocablos "PARA" y “UNO", elementos
distintivos y predominantes presentes en las marcas anteriormente registradas, --=-------sssess.

Que, en consecuencia, la expresion "PARAUNO" conserva la misma estructura conceptual, grifica y
sonota de las marcas oponentes, Las coineidencias ortograficas seialadas derivan, ademds, en una marcada
similitud fonética, ya que. al ser pronunciadas, las expresiones generan una impresién auditiva
pricticamente idéntica o, cuanto menos, altamente confundible para el consumidor medio. En el siguiente
cotejo puede apreciarse con mayor claridad las similitudes grificas y fonéticas existentes entre las marcas
etn F].IIH“_“I ------------------------------ L R e L [ LT T e ————————

PARAUNO  (marca solicitada), y

PARA UNO
PARA |
EL BOSQUE DE PARAUNO  (marcas opanentes)

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mis
por sus semejanzis 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, fa
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”, Fundamenta esta regla, en que
en la mayorfa de los casos, “fa confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de pmdunr
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de e
distintos no tene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles,
fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera™, s=s-=s---eueee Senee e e

Ditectars Genlral Inferi-
"lisg el uetal dF) npufd;dh -----
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PARAUNO", CLASE 135, EXPEDIENTE N® 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS

GALEND S A m-rrremerssmsssssnnssnsssa s smsnssnas sa s ss s s s s s s m s s s s s as s e s e s e n s s s h e S S NS SR TR AR A AR AR AR

Adicionalmente, se debe evitar la dilucidn de marcas como la de autos, En efecto, el Dr, Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa; “la teoria de la dilucton ha sido creada para
defender la relacion marca-producte, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste, Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el ;:-uhh::'f:- consumidor ya no sabrd el origen de los
F-"ﬂdufrﬂﬁr J"'" e 0 0 0 e i L L B A A

Que, una marca debe cumplir la funcion esencial de distinguir e identificar productos o servicios
dentro del mercado, permitiendo al consumidor diferenciarlos claramente de otros de igual naturaleza, Por
consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca
solicitada para su registro?, mas atn teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte
solicitante ya goza de un reconocimiento nacional e internacional significativo, es decir, no se observan
elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores
comerciales, En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los
requisitos fundamentales para su registro COmMO MArca,===sssssssesimannmammm e

Que, el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, 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 confusitn o de asociacin con esa marca, situacion gue acontece en el caso de autas. Y tentendo
en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a guien tiene uso exclusivo de la marca
contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o
asociacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer gue tenen un origen comuan,
resulta inviable la coexistencia pacifica entre [as mismas, «s=«-sccommmm e .

Que, la solicitud en tramite de registro se encuentra igualmente incursa en la prohibicion prevista en
el inc. g) del Art, 2, al constituirse en una reproduccion total o parcial de un signo distintivo, idéntico o
similar, notoriamente conacido en el sector pertinente del publicg y que pertenece a un tercero, En efecto,
resulta evidente que la denominacion "PARAUNO” reproduce sustancialmente el signo distintivo *PARA
UNO", de titularidad del Club Olimpia, cuyo uso, difusion y posicionamiento le han otorgade notoriedad en
el sector pertinente del publico, generando el registro pretendido un evidente riesgo de asociacion,
confusion y aprovechamiento indebido de su prestigio y fuerza distintiva, sssssssssmsmmmmmms s

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY "senalan cuanto sigue;
"(...) Un signo que, a través de su uso y promocion publicitaria, ha adquirido una reputacion o notoriedad
ante los consumidores pertinentes goza de un caridcter distintivo reforzado. El cardeter distintivo reforzado
estd por encima del cardcter distintivo normal. St una marca anterior tiene un cardcter distintivo reforzado
por razon de su reputacion o notoriedad ello puede favorecer una conclusion de riesgo de confusion o de
asociacion respecto de una marca posterior, incluso tratindose de productos o servicios diferentes (véase
el rubro 3, abajo)./. Las marcas que tienen un cardcter distintivo reforzado por su reputacidn o
notoriedad, gozan de una proteccién mds amplia que las marcas con un caricter distintive menor, La
Oficina tendrd en cuenta el cardcter distintivo reforzado de una marca anterior para decicir si una marca
posterior puede dar lugar a un riesgo de confusion, incluido ef riesgo de asociacion../..En caso de conflicto

f '.'-‘; :‘!LEE;: ora Genersl Fierina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 272 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PARAUNO", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 27741/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS
GALENO S.A. == B R e e RO L e LA e Sy

CAUSAra un resgo dt' umrumin va que la marca anterior goza de un derec hu exc .fuum qur. pn:-t‘a.-'ﬁce sobre
la marca posterior,(.)'". = Semsieassaesssessssesseesesesseeesseeases

Que, tras el andlisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya
que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. 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 la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia
administrativa que corresponde revocar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia
l"’“"”h““ CRIEFE S TTIIATTNAS, = cnmeeaencmcsanm e e s e ot e 4 = e S S S ama s ssssssmmsssssssasssanas

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

Art, 1# REVOCAR la Resolucion N* 272 de fecha 08 de abril de 2024 d:crada pur la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigiosos, - serresssasasssanaa s

Art, 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PARAUNO", clase 35,
Expediente N 27?41."2{122 solicitada a nombre-de—ta-{irma LABORATORIOS
GALENO S.A.--- . - ——

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.

© Ibrwein Magionil de I"mpn.'dunl |Illi'|il'l.h.hl| (IMNAP, drvetvives ,rlu o eanmvn ol asircad o Panigua, po 298, Dikponible en
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PARAUNO", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS

GALEND SA----------------------'----'-"-'---'--"'-"'--------!11!!I"-l!-!-!f’l!I-!"l'!!!!-F!'IIIII'I'I-'I'III-'III'IIll‘l'l‘l‘l‘llli‘lllli-'-'I"I"I--r'I"I'--rr'I"I"I

Astncion, 2 G HM EGEE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Club Olimpia
contra la Resolucidn N* 271 de fecha 08 de abril de 2024, dictada pnr la Direccidn de Asuntos Marcarios
L{ﬂg!ni‘ns.}al R e e — e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abnl de 2024 se presenta la representante convencional de Club Olimpla ¢
interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 271 de techa 08 de abril de 2024, dictada por la
[Mrecoion I:I'L' Asuntos Marcarios L".H",H“HI ..................................... Il T T T P T

Que, en fecha 07 de [1|r1m de 2024 fue dictada la }1IIWli|‘t'r‘II e concedid ol recurso de apelacion
“‘It‘_ll"["‘_‘”l‘[] IR TR R R PR e e P e e P R s e

Que, en fecha 30 de julio de 2024, la representante convencional de Club ﬂlimpil exprest agravios,
dictandose en fecha 31 de julio de 2024 la providencia por la coal se tiene por presentado el escrito de
expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, o

Que, en fecha 01 de octubre de 2024, la representante convencional de LABORATORIOS GALENO §.A
contestd la expresion de agravios, Esta Direccion llamd autos para resolver en fecha en fecha 03 de octubre

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(.) En atencidn a lo expuesto notamos que las mismas
podrin coexistir sin posibilidad de confusion debido a la “diferente naturaleza de los productos”. Que,
tenfendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relacion alguna entre la
solicitud de registro y la marca oponente teniendn en cuenta que; la solicitud pretende proteger servicios
gue no guardan siquiera relacion con la oponente./.. Que, cotefando las constancias ohrantes en el
expediente, y haciendo un analisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Direccion es del
criterio que las marcas “PARAUNO" (solicitada) y "PARA UNO" (oponente), podra coexistir sin posibilidad
de confusion entre fas mismas debido L"ilﬂl‘.‘r_l‘ﬂ””{ nte a las diferencias existentes en .:lf,r;l'.d.lm grifico,
franétie £y vistiad (.. ) e TSRS R TSRS TR T ETrITEITNITITENTEEEITIACTIIECT CEEETCETIIEIIIEEE T

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) en primer lugar, aparte del registro
en la clase 41 de la marca PARA UNO, fueron tambidn invocados los registros EL BOSQUE DE PARA UNO,
en las clases 41 y 25; asi como rambién fire invocada la marca PARA |, registrada en fa clase 41, A efectos este
extremo, me remito al escrito de oposicién presentado por mi parte en su oportunidad, En segunde lugar,
esta oposicion no fue deducida en base a la denominacion PARA UNO solamente, coma se afirma, sine cor
base al elevadisimo riesgo de asociacion o de confusion indirecta existentes entre las marcas en pugna, Vale
decir, mi mandante posee una familia de marcas que ostentan como denominacion la frase "PAR
cual es creacion exclusiva de mi mandante, El solicitante se ha limitado a unir los vocablg ¢
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PARAUNO", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS
CERLTRITU IRk o itmiioninisimperas oo ot i S o S P S B A B S s e N A s i s e e s
denominacion, Y es idéntico al nombre con el cual es conocida fa cancha de mi representado, el Club
Olinpna, el cual es conocido tanto en nuestro pals como en el extenior. De esta forma, fas marcas evocan la
frismia ddea y esto ene como resultado, una extremada contundibilidad ideoldgica, lo cual evidentemente
Hevard al publico consumidor a confundir o asociar las marcas en pugna, al punto de creer que la marca
solicitada por la adversa es también propiedad de mi mandante, (1.,)" ==-==rmmeemmmmmm s

Quie, corfesponde a esta dependencia administrativi resolver sobre la procedencia o no del recurso
”“Ur[.lul“!:tﬂ. T Ll L L L L T T T RS P —————————

Qua, 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, anahzando el campo ortogratico y fonetico de la marca solicitada *PARAUNO” Clase 05 y las
marcas oponentes “PARA UNO" Clase 41, Reg. N* 588262, “PARA 1" Clase 41, Reg, N* 588263 y “EL BOSQUE
DE PARA UNO" Clase 41, Reg. N® 588265, se advierte que la denominacion pretendida reproduce, en
idéntico orden, los vocablos “PARA™ y "UNO", elementos distintivos y prrdnmlndntus presentes en las
marcas anteriarmente r["ﬁhtr’dddﬂ e R —————

Que, en consecuencia, la expresion "PARAUNO” conserva la misma estructura conceptual, grifica y
sonora de las marcas oponentes. Las coincidencias ortogrificas senaladas derivan, ademis, en una marcada
similitud  fonética, ya que, al ser pronunciadas, las expresiones generan una impresion auditiva
practicamente idéntica o, cuanto menos, altamente confundible para el consumidor medio, En el siguiente
cotejo puede apreciarse con mayor claridad las similitudes grificas y fonéticas existentes entre las marcas

ll[" I“IH"]:_ e L R e e e L L T T I T ™,
PARAUNO  (marca solicitada), y
PARA UNO

PARA |
EL BOSQUE DE PARA UNO  (marcas oponentes)

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzes que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta Ly semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando que "en efecto, la
stmilitud general entre dos marcas no depende de Jos elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
log elementos semejantes o de fa semejante disposicion de esos elementos™. Fundamenta esta regl.q en que
en la nmyurlu :lr |m. casos, “fa :'mrhmnn Ho es un hn ho de fa L‘d-r.r.u'n.l' A, sino e J’A intenciop aducir
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PARAUNO", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS

GALENG S.A*III'I'IIIlll'll'l'll-llllli-il---i'i‘--------------------------q---lF-FI'IIIII'IIIlIIIJIIIII-I‘{IIllil.-ilil.l--lr----------:p:p-----;-p-v-.

Adicionalmente, se debe evitar T dilucion de marcas como la de autos, En efecto, ¢ Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucion ha sido creada para
defender la velacion marca-producto, especialmente en cuanto aguélla implica ¢l origen de dste, 81 se
permite que coexistan con dsta otras marcas lgmﬂ'rw of ;uihhr'u consumidor }.r no sabri ef nngr*n de fos
f"‘“dﬂfnm IIJ"J e T A S S S R E R e

Que, una marca debe cumplir la funcion esencial de distinguir e identificar productos o servicios
dentro del mercado, permitiendo al consumidor diferenciarlos claramente de otros de igual naturaleza, Por
consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos; jeudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca
solicitada para su registro?, mis aun teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte
solicitante ya goza de un reconocimiento naclonal e internacional significativo, es decir, no se observan
elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores
comerciales, En consecuencia, al carecer de la distintividad necesania, la solicitud no cumple con uno de los
requisitos fundamentales para su registro COMO MArca, =«csrerese e ss s e s s saass

Que, el Art. 2 Inc ) de la Ley 129498, 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 casa de autas. Y teniendo
en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a gquien tiene uso exclusivo de L marca
contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o
asoctacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen coman,
resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas, ------- seransraans FraTEETATEREEassR R e Rrs A s s a s T e

Quee, la solicitud en tramite de registro se encuentra igualmente ineursa en la prohibicidn prevista en
el inc. ) del Art, 2, al constituirse en una rt'].’!lmhn clon total o parcial de un signo distintivo, idéntico o
similar, potoriamente conocido en el sector pertinente del publico y que pertenece a un tercero, En efecto,
resulta evidente que la denominacion "PARAUNO" reproduce sustancialmente el signo distintivo "PARA
UNO*, de titularidad del Club Olimpia, euyo uso, difusidn y posicionamiento le han otorgade notariedad en
el sector pertinente del publico, generando el registro pretendido un evidente riesgo de asoclacion,
confusion y aprovechamiento indebido de su prestigio y fuerza distintiva, ------seseeeemeemimmms

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY *sefialan cuanto Sigue:
(..} Un signo que, a través de su uso y promocian publicitaria, ha adquirido una reputacion o netoriedad
ante los consumidores pertinentes goza de un caricter distintivo reforzado. El caricter distintivo reforzado
estd por encima del cardcter distintivo normal. i una marca anterior tiene un cardcter distintivo reforzado
por razon de su reputacion o notoriedad elfo puede favorecer una conelusion de riesgo de confision o de
asociacion respecto de una marca postertor, incluso tratindose de productos o servicins diferentes (véase
el rubro 3, abajo)../.. Las marcas que tienen un cardcter distintivo reforzado por su reputacidn o
notoriedad, gozan de una proteccidn mis amplia que fas marcas con un caricter distintivo menor. La
Oficina tendri en cuenta el cardcter distintivo reforzado de una marca anterfor para decidir st una marca
postertor pm-d:- d'.'rr a’ug.'n' i un r‘;:'ﬁ'gr: df*('rmﬁmn*}n Jm'.l'uufnt'n" r‘arh.gu e .ﬁnrmr'nin S !'-I'il‘lifr' antheto

miering
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 271 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'P.ERAUNCI' CLASE 05, EXPEDIENTE N* 27738/2022, SOLICITADO POR LABORATORIOS
GALENO 5.A,- ttessrsussanidrsbinsasansasasis Semssesssisssminmtniaassisassrs s set et e s s T T e s
Catsariy un riesgo n‘v onfusion, va gue la marca antenior goza de un derecho :.-xs:‘ﬂ.i.wl.fu (e ,:'ut".‘.'.i."m‘:.' .-mbn.'
Ty L A L

Quie, tras el andlisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya
qui las marcas en pugna contienen elementos bastante asoctables, En base a las consideraciones de hecho
y de derecho arriba expuestas, atendiendo al cardcter eminentemente cautelar y tuitive del derecho
marcario, conforme a lo dispuesto en la Ley NY 1294/98 de Marcas; es cnterio de esta dependencia
administrativa que corresponde revocar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia
|.IHL'!TFL}! CETEEE [ TRISITIAS, sooresasmcamssissssammemensmmmsssmts s ss s e s s ssssrsssssssssssssssssssssssstssssssssssnsssssssssss

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

Art. 1t REVOCAR la Resoluciim NY 271 de fecha 08 de abeil de 20024 dictada por la Direccidn
dl‘ AHHHTHH Mr‘rl."l"r“lﬁ LlTlHi”ﬁ“‘ﬁ: ................................................................

Art, 20 DISPONER ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca *“PARAUNO", clase 05,
Expediente N 27738/2022, solicitada o nombre de la firma LABORATORIOS

Art, 38 NOTIFIQUESE por Clduili «-eovseeessamsinnainias

| Mirwge osin Nm.llllhli il |’h'||'lr|.'||i|.| rhh|u‘{.luu| RN ALY, flavitives fnr i |'| v abhe i o 0% (AT Jus, I}mpm”hh wn

g wowcw i row v porial v 3
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“UN METODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODON", EXPEDIENTE N#
00554/2012 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2012, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC,-=--=ressrrrmsmsssssanssenns

Asuneldn, 2 2 ﬂmr E'[]Eﬁ
VISTO! E' infarme de la Actuarda de fecha 20 E!t"l'l'l':l}'ﬂ rh.|ﬂ;!ﬁ‘.....................,.......”u-.”n -------------------
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 20 de mavo del 2026 en su parte pertinente, reza @ () También se
observi que ha vencido ef plazo para el pago de las anualidades Nomeros 74 15 conforme lo establece el Art, 30 de la
Ley N® 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES®, por lo que se rr*crmuemfr declarar ln caductdad de fifrwn
derecho y postertor archivamiento de solicitud () == “emee

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

el pf-rzu ﬂ‘r gracia fa patente o fa solicitud de patente mante ndf.l su ‘,,Iem- vigencia, La falta de pago de alguna de las

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
00554/2012 DE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012, *UN METODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE
PLANTAS DE ALGODON", no se registra pago de las anualidades N" 7 a 15 estando vencidos los plazos, tanto
ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citade precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de
interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del HEMIIO - =reemrrrrrmrer st s e rr e s s s b e S R AT LTS S R

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, carrespande declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar ¢l archivamiento de la solicitud N 00554/2012 DE 05 DE NOVIEMBRE DEL
2012, “UN METODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODON"- -

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, halwéndose constatade 1o falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, |'hlhi'|'.[1l;|il transeurrido en exceso el [:I.:m If-gdl prm-l».m
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N® 00554/2012,--- sesssrssereserersrssanrassees

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

Art, 18 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencidn N2 005542012 de fecha 05
de enera del 2002 "UN METDDG PARA CONTROLAF AS EN UN CAMPO DE

Art, 28 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR «-<-------.-

5§ Chidia Famela Cristaldo

g D nrtnl:ﬁtncuulntmna
Witeckiin General de Propledsd fndusirial

Diceliis Narienal de Brapeedad Intcheeasl
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“COMBINACION DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMETER Y
PROPINEBR", EXPEDIENTE N‘ n«n}znna DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, SOLICITADA POR BAYER
CROPSCIENCE AG,+-+r+usreesscarsessnnsnsansessassenssntonnsassssssssnssnsasssssesasnnsssssssssensssasssrsassnsasere R

Asiinelan, 2 2 MAY 2026

VISTC: El infarme de la Actuaria de fecha 20 de mayo del 2006, c-ccaemimrmiomnressnisnsrrrssasssissr e

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 20 de mayo del 2026 en su parte pertinente, reza ; *(..) También se
observa gue ha vencido of plazo para ol pago de las anualtdades Nameros 17 a 20 conforme lo establece ef At 30 de
la Ley N# 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", pﬂr Iy :,uu* se recomienda declarar la cadueidad de ;J.fr'ml
derecho y posterior archivamiento de soficitud (., )% - -eeeeee - - e wemue

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

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrad su plena vigencia, La falta de pago de alguna de las

e acuerdo al informe de la actoaria v, venficando las constancias de autos como ast también el Sistema
Informdtico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la salicitud NY
37440/2006 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, "COMBINACION DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE
CONTIENEN UN DERIVADO DE OXIMETER Y PROPINEB®, no se registra pago de las anvalidades N 17 a 20 estando
vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone
de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con whmu ia su solicitud ].f la Inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurso del tiempo, s L s T P e e

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamienta de la solicitud N9 374402006 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL
2006, "CDMBlNhClﬂN DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN UN DERIVADO DE DHIHETER Y

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

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N 37440/2006, - -socessemriinsismmmsinm s :
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art, 10 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencidon N2 374402006 de fechn 30

de noviembre del 2006 “COMBINACION DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS QUE
CONTIENEN UN DERIVADO DE ﬂleETEH Y PRGPIHEH'. solicituda [mr M?EH
CROPSCIENCE AG. - - ===

Art, 20 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR. - ---e-seansenes

Direccitn General de Propiedad Indusirial
Direceion ¥acivaal de Propiedad Intelzcod
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2020-184 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE
INVERTEBRADOS", EXPEDIENTE N* 34477/2009, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009,
SELTOTTADIL PIOOIE TR BB 5 ouiioi o s ol s o e s 0 it s e SO B0

Asuncién, | 2 MAY ?DEE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma BASF SE,
contra la Resolucién DP-RESOL N*® 2020-184 de fecha 30 de abril del 2020, dictada por la Direccion de
PHtE‘T'ItE‘S.}': ..................................................................... T ————

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio del 2020 se presenta el representante convencional de la firma BASF
SE, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion DP-RESOL N°® 2020-184 de fecha 30 de
abril del 2020, dictada por la Direccion de Patentes,------cs s

Que, en fecha 10 de agosto del 2020 fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose los autos al SUPEHIOr, -s-s e s ssesn e

Que, en fecha 16 de julio del 2025 expresa agravios el apelante, En fecha 07 de noviembre del
2025 se llama Autos para resolver, Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitit el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancla para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el eserito de expresion de agravios, ...

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (..) Que, el dictamen final de la Asesoria Téenica de
Patentes DP-ATP N° 78/2020 entre otras cosas dice; " Dado que el solicitante no salvo las objeciones
serialadas en [a Vista de Fondo N* 2 DP-ATP N 30/2009 de fecha O1/10/2009, v realizado el examen de
fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista téenico del examinadeor
NO CUMPLE con los requusitos de patentabifidad dispuestos en los articulos 3%, 8%, 15% y 17° de la Lev
1630/00 "De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
presente solicitud, salvo mejor parecer de la Direccidn General de Propiedad Industrial, (.,.)" -==se-aeene

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) El documento DI ensena
que el anillo de piridazina debe sustituirse para garantizar la actividad herbicida (ver el grpo RS en fa
reivindicacion | de DI cayo significado no puede ser hidrigeno). Como se menciond con
anterioridad en ef presente tramite, DI no menciona ninguna actividad insecticida en absoluto, Por
otra parte, en lo que respecta al documento D2, el examinador sostiene gue existe una superposicion
entre los compuestos que se reivindican en la presente solicitud y los compuestos de antrantlamida
de D2, Respetuosamente, el solicitante seflala que este no es el caso. El documento D2 ensetta en la
refvindicacion 1 una sustitueicn del anillo de piridaina mediante otro enlace amicda, que se excliye en
las nuevas reivindicaciones donde RU, RV y RW son hidrogeno. Como se menciono previamente, un
sustituyente en el anillo de piridazina disminuye significativamente la actividad de los presentes
insecticidas. Asimismo, cabe sefalar que las antranilamidas reivindicadas en D2 pertenecen a la clase
de modo de accion insecticida de los moduladores del receptor de nanodina (clase 28 del IRAC),
mientras que la presente invencion se refiere a los moduladores de drganos cordotonale
IRAC), que son extremadamente diferentes desde ¢l punto de vista estructural(..,)"«szzss-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2020-184 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE *“COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE
INVERTEBRADOS", EXPEDIENTE N® 34477/2009, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009,
SOLICITADA POR BASF SE. ==sesnsesaccsuaacnsinasassansancsonensansnsnmsn s s oo e e s e s i i e

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N $4477/2009 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 16
de abril del 2019, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 14 (catorce)
reivindicaciones, presentado en el expediente N 19107669 de fecha 07 de mayo del 2019 como
contestacion a la vista de Fondo NY 2 DP-ATP N® 30/2019 de fecha 01 de octubre del 2019, notificada al
solicitante el 02 de octubre del 2019 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y clandad ¢) El solicitante, en
suescrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio
argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en
base a las abservaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N* 78/2020,- == -ssssssesanaracas

Posteniormente, como medida de mejor proveer, la Direcaon General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacian de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 24 de abril, determina que las reivindicaciones
presentadas fueron expresadas de manera mis clara y que las objeciones hechas en dictimenes
anteriores fueron subsanadas, por 10 que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la
Ley 1630/2000 de “Patentes de Invenciones™ en sus Art, 3y, B%, cooeesemmmemenisniesnnsescninanaens

Que el Dictamen de la Asesorfa Técnmica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice; *(...) La combinacion de los documentos DI, D2 y D3 no conduce de manera evidente
a la invencion. En particular, no existe ningtin incentivo técnico gue motive al experto en la materia a
elimmar los sustituyentes del anillo de piridazina ensenados como esencales en DI, ni a combinar
dicha modificacién con la estructura insecticida general de D3, Adicionalmente, los daros técnicos
aportados evidencian un efecto sorprendente, consistente en que la ausencia de sustituyentes en el
anillo de piridazina conduce a un incremento  de la acnividad insecticida. Es por ello que se puede
concluir que en base a DI, D2 y D3, no se sugiere ni motiva al experto en la matena a modificar los
compuestos conocidos en fa direccion reivindicada, En particular, la eliminacion de sustituventes en
el anillo de piridazina constituye una modificacién contraria a la ensefianza explicita de DI, no
stgerida por D3, v ajena a fa estructura de D2, El efecto técnico demuostrado, consistente H
de fu actividad nsecticida asociada a la ausencia de sustituyentes, resulta inesperado y gep
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2020-184 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “*COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE
INVERTEBRADOS", EXPEDIENTE N® 34477/2009, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009,
SOLICITADA POR BASF SE, ====s=erstessuarsnassasssssnarsmsusnsssasmsrsransssssnsmsssnnsassnsansssssnsassnsnnsssnnsssass

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversidn otorgdndoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en Gltima instancta, redunda en un
claro beneficio a la economia nacional' =--ssseesmmrsmnim s s s s

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, REVOCAR la Resolucion DP-RESOL
N?® 2020-184 dictada por la Direccidn de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invencian 34477/2009 de fecha 24 de septiembre del 2009, e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidin DP-RESOL N® 2020-184 de fecha 30 de abril del 2020,
dictada por la Direccidn de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N* 9044477 DE
FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF SE,
BAJO LA DENOMINACION “COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR
PLAGAS DE INVERTEBRADOS" - "ee . "

Art2® ORDENAR |u prosecucion  de trimites en la solicitud de  patente
“COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE
INVERTEBRADOS", N" 34477/2009 de fecha 24 de septiembre del 2009,

Art32  NOTIFIQUESE por cédutlig,------s--ss-eseesesed

Rapela, Miguel A Innovacion y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnologia, Editorial Heliasta,
Buenos Aires, Argentina 2006, p. 74,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2022-1063 DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REG]STRU DE PATENTE “COMPOSICION HERBICIDA", EXPEDIENTE N* 1511227, DE
FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE INC ,-=--=-==ssrsassmmsnasnonnnsa

Asuncion, 2.2 MAY 2006

VISTO: El recurso de Hprlavit'm interpuesto por la representante convencional de la firma ARYSTA
LIFESCIENCE INC., contra la Resolucidon DP-RESOL N 20022-106% de fecha 26 de diciembre del 2022,
dictada por la Direccion de Patentes, y; ss=sssssesommmmmmmsimmmmmmi s ssr s

RESULTA:

Que, en fecha 20 de febrero del 2024 se presenta la representante convencional de la firma
ARYSTA LIFESCIENCE INC,, a interponer recurso de apelacion contra la Resolueidn DP-RESOL N¢
2022-1063 de fecha 26 de dictembre del 2022, dictada por la Direccidn de Patentes, - e

Que, en fecha 08 de marzo del 2023 |, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose 1os autos al SUPErOr, <=«

Que, en fecha 24 de noviembre del 2023 expresa agravios la apelante, En fecha 22 de octubre del
2024 se llama Autos para resolver, Esta Direcelon General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatorfa de Apelacian de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el eserito de expresion de agravios.. -

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza; * () Que, ef dictamen final de la Asesoria Téonica e
Patentes DP-DEF N 410/2022, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones
sefaladas en la vista de Fondo N* | DIDEF N* 216/2022 de techa 15/07/2022 y realizandeo el examen de
fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO
CUMPLE con los requisitos de pate nr.thih'ddd dispuestos en los articulos 3% 8, 1§ y 17° de la Ley
1630/00 "De Patentes de Invenciones'. Por todo lo rA_nm- sto, se recomienda ef RECHAZO de [a
solicitud, salvo mejor parecer de la Direccion(...)".-

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *(.) Segun el exammnador DI
(US5629262A) menciona un método para controlar malezas en cultivos en crecimiento que consiste
en administrar dos herbicidas de ciclohexadiona en cantidades sinérgicamente efectivas, siendo esos
activos cletodim y caloxidim, Tanto DI come la presente solicitud mencionan composiciones donde
o mgrecﬁe'nre ACHVO £8 un compuesto derfvado de cieflohexadionas, comao por e rm;hl'u cletodim: por
tanto DI yva prevé la preparacion de composiciones con el ingrediente active eletodim, Sin embargo,
cabe sefalar que DI no dice ni describe ni ensena una composicion que consista en solo i
combinacion de dos compuestos solamente, a saber, un primer compuesto seleccionado de
quizalofop-p-etil y quizalofop-petefurilo o sus sales, v un segundo compuesto gue es cletodim en una
relacion concreta de [:1,8 y 1:2.2 respectivamente, Segun el Examinador D2 (CNIO2696617A)menciona
como activos un concentrado de plaguicida emulsionable compuesta por cletodim, acetoclor v
quizalofop-p-etilo. Asi. al comparar D2 con la presente solicitud, en ambos casos mencionan
composiciones herbicidas que contienen quizalofop-p-etil y eletodim como ingredientes activos; D2
anticipa la presencia de los compuestos citados como parte de una compasicién, Sin embargo, en
nuestra opinidn, no solo D2 divalga una composicion ternaria, sino que ademds no deseribe ni ensena
una composicion que consiste en la combinacion de los dos unicos activos cletodim y un primer
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-1063 DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICION HERBICIDA®, EXPEDIENTE N® 1511227, DE
FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE INC .----==-=sssasasemeconennss

las proporciones revindicadas L8 v 122 En este sentido la sinergia es un efecto técnico
sorprendente v totalmente impredecible que un experto no puede esperar, y por lo tanto, la
composicion herbicida reivindicada debe considerarse inventivi, (., )" ssssssseeeeee Srasssssssssssirassssaases

Que, corresponde a esta Direceion resolver sobre [a procedencia o no del recurso interpuesto, -

Que, en primer lugar se observa que ef Art, 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: "Artfeulo 13.- De la
solteitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion sera presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignari nimero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor: b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripeion;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otre Hiule de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a fa musma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de la Propiedad Industrial ™ ««=«-ssesesseeesesrmsmmresmmeasnms st s ss s sm s e srss s e rsae s

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N 11227/2015 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19
de diciembre del 2022, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de
quince (15) reivindicaciones, presentado en el expediente NY 2289533 de fechi 13 de octubre del 2022
como contestacion a la vista de Fondo N9 | DP-DEF N 216/2022 de fecha 15 de julio del 2022,
notificada al solicitante el 19 de julio del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; ¢) El solicitante,
en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con
cuatro (4) revindicaciones, -« e A N e SR LTSS R A e R s s e e e e s aa e

Posteriormente, coma medida de mejor proveer, la Direcaion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacidn de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Téenico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 30 de abnil del 2026, determina que aunque las
nuevas reivindicaciones  presentadas  fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas ain carecen de Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de " Patentes de Invenciones” en sus Art. 3%y B -seeccommmmimmmmmimimns s s snas sssa s s nsssn s nsnn s

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otrus cosas dice: () En términos generales, L simple mezcla de pesticidas conocidos no se considera
inventiva cuando: (i) los componentes individuales ya son conocidos, (1) su combinacidn ha stdo
sugericda o divilgada en el estado de [a téenica, v (i) no se demuestra un efecto téenico inesperade o
una mejora significativa respecto a las combinaciones existentes. En este caso, se cumplen estas
conrdiclones, dado que tanto los compuestos como su o uso combinado son  conocidos, -
modificacion introducida (composicion binaria y ajuste de proporciones) puede derivarse d
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-1063 DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICION HERBICIDA®, EXPEDIENTE N° 1511227, DE
FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE INC ,+sessssssascs -

partiendo de D2 y considerando las ensefianzas generales de DI sobre sinergia entre herbicidas,
habrfa Hegado de manera evidente a una composicion binaria que contenga clethodin v
quizalofop-p-etilo, ajustando sus proporciones mediante experimentacion rutinaria,f,.,)---

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N* 2022-1063 dictada por la Direccion de Patentes qut Rechaza la solicitud de w|.,|hlrn clee
patente de la invencidn 11227/2015 de fecha 11 de marzo del 2015,--

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N® 2022-1063 de fecha 26 de diciembre
del 2022, dictada por la Direccion de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N"2015-1511227 DE FECHA 11 DE
MARZO DEL 2015, SOLICITADA POR LA FIRMA ARYSTA LIFESCIENCE INC,
COMPOSICION HERBICIDA®, - ++=+ssssssssasssnssnsassnsasinrensrmrnsrmrmsnsnssnans aiia

Art.2 ¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de patente 'CDMPGSIC[QN HERBICIDA",
NE 1122712015 de fecha 1] de marzo deb20TS, =5

Art.30 NOTIFIQUESE por cédula,eeeeeses
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N°® 2022-764 DE FECHA 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA
PLANTA", EXPEDIENTE N® 1442989, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FMC
CORPORATION mmeermmsnsnssscanssansss s sssssas s ssssssmssssns s s s s s n s e 68 se s sseesss

A.»;un-.'iﬁnrz 2 HM 2076

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por la representante convencional de la firma FMC
CORPORATION., contra la Resolucion DP-RESOL N 2022-764 de fecha 06 de septiembre del 2022,
:‘]iFTHdH I-:nr I'I] D*rp{-rh‘jn d[" PH!EHH‘.‘E, :’1: e O A

RESULTA:

Que, en fecha 06 de febrero del 2023 se presenta la representante convencional de la firma FMC
CORPORATION, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucitn DP-RESOL N# 2022-764 de
fecha 06 de septiembre del 2022, dictada por la Direccion de Patentes, <«

Que, en fecha 01 de marzo del 2023 | fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacian interpuesto, elevindose los autos al SUPETIOr, <=« -arems e e

Que, en fecha 31 de agosto del 2023 expresa agravios la apelante, En fecha 22 de octubre del
2024 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitit el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatorfa de Apelacidn de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacidn a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios,, -«

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida rezan; * () Que, e dictamen final de la Asesarfa Téenlca de
Patentes DP-DEF N° 279/2022, entre otras cosas dice: "Dado que ef solicitante no salve fas objeciones
sefalaclas en la vista de Fondo N* | DP-DEF N* 98/2022 de fecha 11/04/2022 y realizando el examen de
fonda correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO
CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3% 8% 15* y 17° de la Ley
1630/00 "De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
solicitud, salvo mejor parecer de la DIreccionf... )" -«==«-=sssssssesmimmmmininsisiir s s s

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: (.) Como fundamento,
respetuosamente me permito manifestar ante esa Oficina que ef contenido de la resolucion N°
2022-764 demuestra que, durante el examen técnico realizado a la solicitud denegada, se realizd una
evaluacion incorrecta del objeto de la invencion alli reclamada, sin considerar su verdadero alcance v
la valiosa contribucion técnica. Las reivindicaciones se han modificado para resaltar la ausencia de un
componente insecticida. Debido a que el examinador continia en desacuerdo con que las
reivindicaciones no son simplemente el uso de la composicion, hemos incluido una definicidn
adicional de los pasos para preparar la mezcla, incluyendo el paso de mezelar los componentes en
ausencia de un componente insecticida, Fl solicitante es consciente de que este o5 un argumento
dificil de realizar, pero el hecho es que el proceso es muy simple, pero sin embargo es importante que
el crecimiento de las plantas se pueda mejorar sin el insecticida presente, En vista del hecho de que
las referencias incluyen el componente insecticida en la composician final, el Solicitante cree que
esto es mis inventivo que las referencias. Este método proporciona un incentivo para la reducelan de
costos, la reduccion del contacto humano con los productos quimicos insecticidas y la reduceion del
impacto ambiental por el uso excesivo de insecticidas, al mismo tiempo que brinda el benefich
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022764 DE FECHA 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE “METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA
PLANTA®, EXPEDIENTE N° 1442989, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FMC
CORPORATION -enssrscsunsssns susnsnsscssssssansssnsssassansssansssssssssssssatassessnesstssasssnsssssnsnsssssnsnssnssses

ser de sentido comun darse cuenta de gue estos beneficios resultan de la eliminacion del insecticida
donde no se necesita y al mismo tiempo brindar los beneticios de un mejor crecimiento de las plantas
como se demuestra en fa solicitud, La técnica anterior ensena la aplicacion de composiciones
insecticidas para reducir el datio sultido por los insectos y, por o tanto, mejorar el crecimiento de las
plantas, Esta solicitud ensefia un meétodo diferente gue implica el uso de una composicion diferente,
pera na es simplemente el uso lo que es inventivo, El método reivindicado no es simplemente la
aplicacion de una composicion, es el paso de eliminar un componente enseflado por el estado de la
técrica, preparar una composicion y luege aplicarla. El paso de aplicar la composicion es un paso
necesario para lograr el resultado deseado, y por lo tanto, no debe reprocharse al solicitante que esté
melurdo en ef método reivindicado. Sin embargo, la actvidad inventiva radica en la preparacion de la
I e e v L N (O

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N* 1630/2000, reza: "Artfculo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrd ser una persona flsica o una persona juridica,
nactonal o extranfera. La solicitud de patente de invencion seri presentada a fa Direccion de la
Propiedad industrial, que le asignari ntimero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del imventor; b) la denominacion atriburda a fa invencion y su descripeion;
) una o mis reivindicaciones; ) lus dibujos que correspondieran; v e) un resumen, La solicitud de
patente deberd indicar fa fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda soficitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parclalmente a la misma fnvencion rewvindicada en la soltcitud presentada a la
Birecetan de la Fmpjvdad TSR] ¥ sessssnssnnsssnsnmanssnnssrnnssssissssssrasssssssasastssssssssssssisessssssssssas

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N 42989/2014 basindose en ¢l Dictamen Final de Fondo de fecha
02 de septiembre del 2022, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de
diez (10) reivindicaciones, presentado en el expediente N 2259003 de fecha 12 de julio del 2022
como contestacion a la vista de Fondo N2 | DP-DEF N* 98/2022 de fecha 1l de abnl del 2022, notificada
al solicitante el 19 de abril del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; ¢) El solicitante,
en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con
diez (10) reivindicaciones, --««s-scaeese T TP T P PP PN

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direcaion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobire las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
eximinador a través de su Dictamen Téenico de Fecha 04 de mayo del 2026, determina que aungue
las nuevas rewvindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictimenes antenores fueron subsanadas, las mismas adn carecen de Nivel
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N°® 2022-764 DE FECHA 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE *METODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE UNA
PLANTA", EXPEDIENTE N" 1442989, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR FMC
CORPORATION -omsemmmsmsms s sme s oo ottt s s se e s e m s s f o e e R e S mEE R e SRR T E R a TR Eam R mnne

Que el Dictamen de la Asesorfa Técnica del Departamento de Relatorfa de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(..) En este cantexto, la eliminacion del insecticida no introduce una nueva
arquitectura composicional ni una interaccion téenica distinta enfre los componentes, sino que
simplemente suprime un ingrediente activo cuyo rol es independiente de Jos componentes
estructurales ya conocidos. Ademis en D2 ya proporciona una enseitanza clara sobre ef uso de silicaro
de aluminio y magnesio como componente agricola beneficioso para el crecimiento de cultivos, Por
ello, partir de dicho mineral y formularlo en una presentacidn distinta, va sea con o sin insecticidas, y
el uso de agentes dispersantes y estabilizantes, podria considerarse una adaptacion técnica previsible,
especialmente si el objetive es ficilitar su aplicacidn homogénea sobre semillas, material de
propagacidn, suelo o partes vegetales, En consecuencia, la caracteristica distintiva alegada en fa
presente solicitud, como la ausencia de insecticida, no confiere por si misma novedad funcional ni
efecto téenico inesperado, ya que el resto de los componentes y su funcion dentro de la composicion
estin plenamente descritos v reconocidos en ef estado de la téenica, La modificacion se imita a una
seleccidn negativa de componentes dentro de un sistema ya conocido, lo cual constituye una
variacion obvia para el experto en la materia, Adicionalmente, desde el punto de vista del método
reivindicado, el mismo se limita esenclalmente a (i) mezelar componentes formulantes conocidos
hasta homogeneidad v (ii) aplicar la composicién obtenida a material de propagacion vegetal, Estas
operaciones constituyen pricticas rutinarias v universalmente conocidas en el imbito de la
formulacién y aplicacién de productos agricolas, tal como se evidencia en DI y D2, donde Ja
preparacidn de mezclas con coadyuvantes y su posterior aplicacion directa a cultivos o semillas es
una ensefianza constante del estado de la téenica, En este sentido, la ausencia del insecticida no
maodifica la naturaleza del método reivindicado, ya que las etapas del método permanecen
sustancialmente idénticas a las divulgadas en el estado de la téenica, varando dnicamente la
presencia o ausencia de un ingrediente especifico dentro de la composicidn, Por lo tanto, el método
reivindicado no puede considerarse con mvel imventivo en si mismo, ya que las etapas que lo
constituyen, asli como su secuencia operativa y finalidad anva' le .flnfr: “acidn dgr.fr‘nid se encientran
plenamente anticipadas por ef estado de la teenici. ... )% wsessmmeessmssmcmmmarss s

Por lo tanto, esta Direcaidon General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N® 2022-764 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencion 42989/2014 de fecha 26 de septiembre del 201d,mme-ceeescmmmmmsnn...

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N*® 2022-764 de fecha 6 de septiembre
del 2022, dictada por la Direccion de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N"2014-1442989 DE FECHA 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC CORFORATION,
“METODOS PARA ME]JORAR EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA", - ccceeeee.

Art2 ¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “METODOS PARA MEJORAR
EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA", NY 42989/2014 de fecha 26 de
septiembre del 2014, - resssssesssasssssesssssnssasnzy

Art32 NOTIFIQUESE por cédula, «----ee-remereescrnnnns

\'I. T _}rﬂ: audia Pamela Cristaldo
f } Difeceora General Intering
- Dineecitn General de Propiedud ladeaml
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 659 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “FORMA GALENICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACION MODIFICADA DEL
PRINCIPIO ACTIVO", EXPEDIENTE N* B032862, DE FECH.A 03 DE SEPTIEMBRE DEL Eﬂ'ﬂ!
SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER ,=s+snsssssssssssesusssssssssrsusssnsnsrnnssnnsnsssnsnssnsnssans

Asuncion, 2 2 HAT ?ﬂ?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma LES
LABORATOIRES SERVIER., contra la Resolucion N® 659 de fecha 05 de .rlf.,mlmlel 2019, dicrada F1:1-| la
Direccian de Patentes, ¥i e LT T —————

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto del 2019 se presenta la representante convencional de la firma LES
LABORATOIRES SERVIER, a interponer recurso de apr«]m i6n contra la Resolucion NY 659 de fecha 05
de agosto del 2019, dictada por la Direceion de Patentes, «-«--eeeeeeee e

Que, en fecha 23 de agosto del 2019, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose los autos al Superior, e saraas s

Que, en fecha 10 de octubre del 2025 expresa agravios la apelante, En fecha 25 de febrero del
2026 se llama Autos para resolver, Esta Direccidn General, como medida de mejor proveer, remitid el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatorfa de Apelacidon de 2da instancia para un Dictamen
teenico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios,, -

CONSIDERANDO

Que, la Resolucidon recurrida reza: = (..) Que, el dictamen final de la Asesorfa Técnica de
Patentes ATN N® I75/2019, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones
sefialadas en la vista de Fondo N° 1 AT N* 12172018 de fecha 20/12/2018 y realizando el examen de
fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista
del examinador, NO CUMPLE con los requisttos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3°, 87,
15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda of
RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Direccton General de Propledad Industrial

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *(.) Bl documento DI se cito
inicialmente como un documento de categorfa A, relevante tnicamente para la reivindicacion 1, dado
que la reivindicacion I se ha visto limitada por la incorporacidn de caracteristicas téenicas de la
refvindicacion 10 inicial, el documento DI no es refevante para el pliego de reivindicaciones
modificado que se adjunta a este escrito, En relacion con el problema téenico de la presente
invencion, el solicitante manifiesta que el citado problema téenico consiste en la formulacion de un
comprimido divisible de liberacion prolongada, caracterizado porque el comprimido no divisible
(comprimido entero) v la dosis fraccionada obtenida por fraccionamiento presentan perfiles de
disolucidn similares. Esto es especialmente importante para la glclazida, ya que es fundamental en
cualquier tratamiento para la diabetes controlar con precision la dosis para evitar la hipoglocemia, La
presente invenciaon resuelve el problema: Como se ejemplifica en la solicitud de patente, la presente
invencion resuelve el problema de obtener una formulacidn de un comprimida divisible de
liberacion prolongada, caracterizado porque el comprimido entero y fa dosis fraceionadi
fraccionamiento presentan perfiles lineales de liberacion prolongada wm;.l'.irrw.
propiedad divisible y la de liberacidn prolongada en una misma forma galénjes Sappag
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 659 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “FORMA GALENICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACION MODIFICADA DEL
PRINCIPIO  ACTIVO", EXPEDIENTE N® 8032862, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2008,
SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER ,=-ssscsssssssssasssssmsasisnsssosmsssusssssnssnssssncassssenss

v se ha explicado, la division de los comprimidos en fragmentos aumenta considerablemente la
superficie, En consecuencia, suele alterar el porfil de liberacian prolongada de dichos fragmentos.
Por su parte of documento D2 supera of problema téenico de los comprimidos divisibles de liberacion
sostenicla gracias a su forma original, ranuras de rotura y una superficie de fractura reducida. El
comprimido divisible de liberacion controlada de D presenta unas proporciones refativas especificas
e fongitudfanchodaltura de las ranuras de 2.5 a 5/ 0.9 a 2/1. Estas ranuras reducen significativamente
las superficies de fractura, evitando asi Jos efectos desventajosos del aumento de superficie del
comprimido divisible. A diferencia de los que se describe en D2, s solucidn téenica de la presente
patente noneluye un tamano o torma especificos para el compruntdo o para fas ranuras, En cuanto
al documento D3, este se refiere o un compitmido no divisible de gholazida micronizada de liberacidn
modificadia. Por lo tanto no resuelve el problema técnico de la presente invencian, Por wlimo el
dociimernto D4 se refieie a un comprimico de iberacion sostenda no divisible, D4 no resuelve ef
problema de la presente invencion , es decir, la obtencion de una formulacion de un comprimicdo
divisible de liberacion prolongada, caractorizada porque el comprinido completo y una dosis
dividida obtenida por subdiviston presentan perdiles lineales de liberacion prolongada similares {.)" -

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

Que, en primer lugar se observa que el Art, 13 de la Ley N* 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De la
soficitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranfera. La solicitud de patente de invencion sera presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignard nimero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripeion;
¢} una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; v e) un resumen, La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, of nimero y la oficing de presentaciin de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion gue se hubiese presentado o patentado anterforments en una instancta
extranjera, cuyo procedimiento mcluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la nusma nvencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direceicn de la Propledad Industrial ™ =« -«ssssesrmeemmmismmmmanmimminemsammismsasinsssssssamssassnses

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direcaon de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud NY 32862/2008 bastindose en ¢l Dictamen Final de Fondo de fecha
25 de julio del 2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego rewvindicatorio de trece
(13) reivindicaciones, presentado en el expediente N* 1922747 de fecha 22 de marzo del 2019 como
contestacion a la vista de Fondo NY 1 AT N* 121/2018 de techa 20 de diciembre del 2018, notificada al
solicitante ¢l 27 de diciembre del 2018; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de clanidad; ¢) El solicitante,
en suescrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con
tres (3) P VI CRCIONEE, s rrsssmsssssassensssmssnnsssanssassssnnssnsrsesss iensemastsnassntssnanrenssssenssansssnnsassn

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direcaion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobire lus nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 06 de mayo del 2026, determina
las nuevas revindicaciones presentadas fueron expresadas de manera_mis clara

.,--"'"-':"-"_--‘_. _
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objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, |;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 659 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “FORMA GALENICA DIVISIBLE QUE PERMITE UNA LIBERACION MODIFICADA DEL
PRINCIPIO ACTIVO", EXPEDIENTE N° 8032862, DE FECHA 03 DE SEPFTIEMBRE DEL 2008,
SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER ,-+-=sssssessasseamansnsmsasasmasnnnnarnnnnsnnsnnnnsmmsnnmmsnsanans

Inventivo por lo que NO CUMPLE con los |m||||u1'r:m de patentabilidad exigidos Fmr Il vy 1630/2000
de "Patentes de Invenciones” en sus Art, 32y B® oo s

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacian, entre
otras cosas dice: (.0 En ese sentide, las reivindicaciones presentadas pueden ser vistis come una
agregacton de caracteristicas conocidas: gliclazida de liberacion prolongada como se desertbe en DI,
gliclazida de liberacion modificada con HPMC conocida por D3 y D4, v comprimidos divisibles de
liberacion sostenida conocidos por D2, Ademis, dosis de 60 mg va aparece en documentos anterfores
de gliclazida de liberacion modificada, El uso de ranuras de rotura para facilitar la divisidn de
comprimidos de liberacion sostenida ya estaban ensefadas por D2, por lo tante, las refvindicaciones
dependientes 2 v 3 tampoco parecen aportar, aisladamente, un elemento tdenteo capaz de aportar
nivel inventivo, En conclusion, v en base a lo expuesto anteriormente, se considera que un experto en
la materia, partiendo de una formulacion conoerda de ghelazida de liberacion prolongada, habria
tenido una motivacion razonable para adaptarla a una forma divisible aplicando ensefanzas previas
sobre comprimidos ranurados o fraccionables de liberacion sostenida, La seleccion de gliclzida 60
mg. HPMC, lactosa, maltodextrina, silice coloidal y estearato de magnesio se deriva de componentes y
funciones ya conocidos en el arte previo, mientras que i presencia de ranuras de rotura corresponde
a una solucion convencional para facilitar el fraccionamiento y aportar una dosis v perfiles adecuados
de liberacion d“!fjnn‘_‘jp"{}‘jt"r_”;"jl T LT T T T P PP PP PP PPN

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion N 659
dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invencion

{zgﬁifznns du I'u{_-h“ 03 dt"l ﬂifli]l'it‘lllt!rL‘ dtll AR, »researsnnssnmssnssssnrransrrsrrrmsr ey s rr s sz s
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 659 de fecha 05 de agosto del 2019, dictada por
la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N*8042862 DE FECHA 03 DE
SEPTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LA FIRMA LES LABORATOIRES
SERVIER, “FORMA GALENICA DIVISIBLE qua PERMITE UNA LIBERACION
MODIFICADA DEL PRINCIPIO ACTIVO" -~ L L P E L

Art.2® ORDENAR el archivo de la solicitud de patente *FORMA GALENICA
DIWSIBLE QUE PERM[TE UNA LIEEEACII':)N MODIFICADA DEL PRINCIPIO

Art 3
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2023-125 DE FECHA 24 DE FEBRERO
DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE
PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS", EXPEDIENTE N° 1829677, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR STARA
S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS. -===+-=ssssrasssssrmmsmmnrmanrnnnseanasssssssnnsssassnansnsnnsnnans

Asuncion, 2 2 HM Zﬂ?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma STARA 5.A
INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, contra la Resolucidn DP-RESOL N9 2023125 de fecha 24
de febrero del 2023, dictada por la Direccion de Patentes, y; ----r-=-remmmeemrrmmsmmsssssrsnsssessssanasances

RESULTA:

Que, en fecha 07 de marzo del 2023 se presenta la representante convencional de la firma
STARA 5.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, a interponer recurso de apelacitn contra la
Resolucion DP-RESOL N 2023-125 de fecha 24 de febrero del 2023, dictada por la Direccion de
i L 1 1 -1 T

Que, en fecha 24 de marzo del 2023 |, fue dictada la providencia que concede el recurso de
H[TE‘IHE“-}“ i_n[l:_rrp' 1 sto, E|I‘c"'-"fll'fl|i’l.‘it" |”5 autos HI HH[H?"U"'. Sl B el s o R B B R M s S e

Que, en fecha 13 de noviembre del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 12 de junio del
2024 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios,,--------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (..) Que, el dictamen final de la Asesorfa Técnica de
Patentes DP-DEF N® 35/2023, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo fas objectones
senaladas en la vista de Fondo N* | DP-DEF N* 136/2022 de techa 12/05/2022 y realizando el examen de
fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud 29677/18 desde el punto de vista del examinador,
NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3% 8° de la Ley 1630/00
“De Patentes de Invenciones®, Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salve
mejor parecer de la Direccion,.,)" -««=««ss=ssessrmsmsimisimmmiicnscniecrsrnnsanses G A R A e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) “El solieftante da a
conocer que la patente de funcionamiento regulatorio fue analizada por las OPM brasilefias v
argentinas y sus correspondientes patentes (BRIO201700160-0 y ARINI738 respectivamente) fueron
otorgadas luego de los argumentos presentados. El solicitante refuerza que el informe sobre la
memoria descripta del DI da a conocer un mecanismo dosificador aplicado a un surco de siembra gue
incorpora un depdsito principal (1) que abastece a un depdsito menor (3) dispuesto debajo del
depdsito principal (1), Debajo del depdsito menor (3) se encuentra un dispensador (4) donde el punto
de unién de dicho depdsito menor (3) y el dispensador (4) se dispone un soporte (7) equipado con un
obturador tipo cajon (8) que controla el flujo de producto hacia ef cuerpo dosificador. La figura que
antecede muestra el obturador tipo cajon del documento DI, A pesar de tener la funcién de controfar
el flujo, no cuenta con ningun ajuste de altura, a diterencia de la presente invencion. Por lo tanto no
seria obvio para un experto en la materia, comenzando desde el DI, incluir un ajuste de aftura en la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2023-125 DE FECHA 24 DE FEBRERO
DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE
PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS", EXPEDIENTE N® 1829677, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR STARA
S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS,-=+=ssessarncecnasannenrasesnasannsrancssensssossnasostncsasessas

ingresa a dicho dositicador, lo que puede causar danos al obturador o incluso sacarla de su posicion
durante la siembra, alterando la configuracion establecida por el operador. En la presente invencion,
la compuerta se ubica en el interior del dositicador, lo que evita averias o cambios en la regulacion
durante la siembra. Una persona experta en la técnica no se verla inducida a introducir un
funeionamiento articulado junto con un ajuste de altura de L base basindose en las ensenianzas de
DI, El D2 da a conocer que la altura en la seccion de nivel varia segun el tipo de fertilizante (segun sus
propiedades fisicas y el angulo de reposo) de tal forma que el depdsito rebosa sobre el borde de
rebosadero del regulador de nivel. Si bien el esparcidor de fertilizante controla el flujo con ajuste de
altura, no es posible ver si el mecanismo de ajuste de alturas en las figuras de D2 es similar al de la
presente solicitud. El regulador de nivel enseniado en D2 no tiene la funcion de regular la entrada de
producto al interior del dosificador para evitar que se llene demasiado, lo que provocaria fallas en la
dasificacion dt*ﬂfﬂﬂ'm.'i'n. ) T e

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

Que, en primer lugar se observa que el Art, 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De la
solicitud de patente, El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranfera. La sohcirud de patente de invencion serid presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignard nimero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente; a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denoninacion atnbwida a la invencion y su descripeion;
) una o mds reivindicaciones; ) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacidn de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direceidn de fa Propiedad Il ™ - - e me e s s et et et e e ik

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N 29677/2018 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 21
de febrero del 2023, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego retvindicatonio de una (1)
reivindicacione,  presentado en el expediente NY 2265138 de fecha 28 de julio del 2022 como
contestacion a la vista de Fondo N¥ | DP-DEF N* 136/2022 de fecha 12 de mayo del 2022, notificada al
solicitante ¢l 20 de mayo del 2022; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las relvindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; ¢) El solicitante, en su escrito de
expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio,  con una (1)
T TR Lo L T T T T TR

Posteriormente, como medida de mejor praveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite ¢l Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 07 de mayo del 2026, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las

objeciones hechas en dictimenes antenores fueron subsanadas, las mismas alin carecpade Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patrmuhillwmnr - HOO
de “Patentes de Invenciones” en sus Art, 3%y B° --eeesemeeamsenneaans R AR =
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2023-125 DE FECHA 24 DE FEBRERO
DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE *COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE
PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS", EXPEDIENTE N* 1829677, DE FECHJ’L 14 DE ABRIL DEL 2018, SDLIC[TADA FDH STAEA
S.A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.-- maemmasemsnnienpaTeesnTey sessssnsessnne

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatorfa de Apelacion, entre
otras cosas dice: "(..) El solicitante argumenta que DI no revela un ajuste de altura y que no resuftaria
obwio incorporar dicho mecanismo a la compuerta divulgada en ese documentn, No obstante, el
anilisis conjunto de DI y D2 demuestra que la regulacion de nivel o altura aplicada al control de flujo
ya era una solucién conocida y utilizada en dispositivos agricolas antes de la fecha de prioridad, La
adaptacion de un obturador o compuerta de DI mediante mecanismos de regulacion de altura, con el
objetivo de compensar variaciones topogrificas, constituye una modificacion derivada directamente
de las enseflanzas de D2 y del conocimiento hahitual del téenico en la materia, sin reguenr sctivicid
inventiva, Asimismo, el argumento relative a la ubicacidn interna de la Comperta tampoco resita
suficiente para conferir mvel mventivo, debido a que D3 ya enseila mecanismos internos de
regulacion aplicados a dosificadores agricolas con finalidades equivalentes de estabilizacion y
proteccion funcional. En consecuencia, la relocalizacion de fa compuerta hacia el interior del
dosificador constituye una alternativa de disefio previsible para el téenico especializado, En
consecuencia, considerando las ensefanzas combinadas de DI, D2 y D3, complementadas por el
conocimiento general evidenciado en DA, se concluye que la materta reivindicada no implica un nivel
inventivo en los términos exigidos por la normativa de patentes, va que la solucton propuesta resulta
evidente para un técnico normalmente versado en la materia a partie del estado de la técnica

d"ﬁ;j:)njﬁk-_ _E:__H:I"'-......... e R N ek

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N* 2023-125 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de

patente de la invencién 29677/2018 de fecha 24 de abril del 2018,-----=---sr-seeueerermsmimminmnssiassnnsanens
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucion DPRESOL N* 2023-125 de fecha 24 de febrero del
2023, dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N*2018-1829677 DE FECHA 24 DE
ABRIL DEL 2018, SOLICITADA POR LA FIRMA STARA S.A INDUSTRIA DE
IMPLEMENTOS AGRICOLAS *COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE

VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL DISPOSITIVO
DOSIFICADOR DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS" -- S

Art2 e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “COMPUERTA DE AJUSTE DE
ALTURA Y DE VARIABILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE EN EL
DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MAQLHNAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS",
N® 29677/2018 de fecha 24 de abril del 2018, -

Art3¢ NOTIFIQUESE por cédula,-«----e-eevee- T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 551 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"MEZCLAS PLAGUICIDAS", EXPEDIENTE N* 03243/2009, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2009,
SOLICITADA POR BASPE SE. ssrstssssssvsssivssnmmrmurmrennneersnusmmnsnnunpmnnssnssvenrenansoressnunsesssnnsssannsasans

Asuneion, 21 WAY 708

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma BASF SE,
contra la Resolucion N 551 de fecha 04 de julio del 2019, dictada por la Direceién de Patentes, y; -------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de julio del 2019 se presenta el representante convencional de la firma BASF
SE, a interponer recurso de apelacidn contra la Resolucidn N# 551 de fecha 04 de julio del 2019,
dlCl‘HdH F'"}r L"]_ D"'{"'L':"I{’]n [1"__’ P;:Il't'n‘l'”_--------u L L TR T T P T E T ey

Que, en fecha 23 de julio del 2009, fue dictada la providencia  que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose os autos al SUPErIOr, -« s s s sssses

Que, en fecha 05 de mayo del 2025 expresa agravios el apelante, Bn fecha 02 de febrero del 2026
se llama Autos para resolver. Esta Direcclon General, como medida de mejor proveer, remitlo el
expediente i la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacidn de 2da instancia para un Dictiamen
téenico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el eserito de exprestan de agravion,------..-

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * () Que, ef dictamen final de la Asesorla Téenica de
Patentes AT N* 140/201% entre otras cosas dice: * Dado que el solicitante no salvo fas obyeciones
sefaladas en la Vista de Fondo N® 1 AT N* 127/2018 de fecha 127/12/2018, notificada al apoderado of
07/02/2019 y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictaming que
la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador NO CUMPLE con los requisitos de
patentabilidad dispuestos en los articulos 3° y 8° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones”, Por
todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salve mejor _p.w¢+¢'¢-r e La
Direccidn General de Propiedad Industrial, (..)7 ===ssrsmmmmmmamsmssssimssnsmssssssssinsisisssssssnssnisnes

Quee, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *(..) El examinador objerd la
claridad de la reivindicacion | por considerar que Inclufa una gran cantidad de combinaciones
posibles "no definiendo de manera concesa el objeto de proteccidn® y por by amplitud del compuesto
de fdrmula [l. Objetd ademis, fa mencidn de “mezclas que comprenden, como componentes activos.,
en cantidades sinérgicamente efectivas” Por considerar que esta expresidn no permitia establecer la
camposicidn cuali-cuantitativa de las refvindicaciones | y 9. Consecuentemente, en respuesta de
dichas objeciones, en una clara voluntad del solicituante por subsanar cada una de las objeciones
recibidas pura y exclusivamente a fines de avanzar hacia la consecidn de la patente solfcitada, ha
presentado en tiempo y forma la contestacion correspondiente, acompaniada por un nuevo pliego
reivindicatorio basado en las reivindicaciones 9 y 10 originales, en tanto resultab evidente que el
examinador no habia objetado Jla actividad inventiva de la mezcla de fa reivindicacion 9
independiente en su analisis de actividad inventiva, Mis especificamente, el pliego reivindicatorio
original fue limitado a las nuevas reivindicaciones 1 y 2. Dichas reivindicaciones se basan en la mezcla
binaria de la reivindicacion 9 original, en [a cual el componente | se limitd a thiametoxam jf s
espe cn"' co .l'.':l relac it’.’rﬂ en peso efectiva wm".']q:m dt*.l' thiametoxam al :umpur".r '
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Resolucién N

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 551 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“MEZCLAS PLAGUICIDAS", EXPEDIENTE N* 03243/2009, DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2009,
BN T T AT A DO R B AP . o e e e i i e e S R

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "Articulo 13.- De la
solicitud de patente, El solicitante de una patente podrd ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranfera. La solicitud de patente de invencion sera presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignara nimero, fecha y hora de presentacion, e incluiri lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripcion;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Bireecion de la P.rl':jﬂt'ﬁ‘aff fnclustrial.© cessssssmnssiansisnnnssnssnnassnnnsssssnnnssnnnesmnnransssnnnnsnnrmnmsnnnrannnnss

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N 032432009 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
26 de junio del 2019, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 2 (dos)
reivindicaciones,  presentado en el expediente NY 1935052 de fecha 07 de mayo del 2019 como
contestacion a la vista de Fondo N® | AT N* 127/2018 de fecha 27 de diciembre del 2018, notificada al
solicitante el 07 de febrero del 2019 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo ¢) El solicitante, en su escrito
de expresidn de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que
las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las
observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo AT N® 140/2019.-+ssreeesreresseeatnsmimenacinanacsnenn

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direcaon General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por ¢l apelante; El
examinador a través de su Dictamen Téenico de Fecha 13 de mayo del 2026, determina que las
refvindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mis clara y que las objeciones hechas en
dicthmenes antenores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la Ley 1630/2000 de *Patentes de Invenciones” en sus Art. 3y °, 8%, seesresmrermenaneaieaaaeean.

Que el Dictamen de la Asesorla Técnica del Departamento de Relatorfa de Apelacion, entre
otras cosas dice: "(.) En el campo de mezclas pesticidas se muestra una tendencia general hacta la
combinacion de fungicidas e insecticidas con el abjetivo de ampliar espectros de accion y mejorar
effcacia agrondmica. Sin embargo, las combinaciones especificas entre neonicotinoides como
thiamethoxam y fungicidas SDHI como las pirazol-carboxamidas Huoradas no se encuentran
claramente descritas como asociciones optinnzadas con sinergia cuantificada. En particular, la
evolucidn de los SDHI fluorados como fluxapyroxad corresponde a desarrollos posteriores en la
guimica de fungicidas, lo cual reduce la probabilidad de que el experto en la materia hubiera
considerado de manera evidente su combinacién con thiamethoxam en la fecha de prioridad
refevante. En base al analisis de los documentos DI y D2, asi como del estado general del arte previo,
se ¢ u.m:‘;"uyv l,rm* I’.l rwwndum Jan | no re.m!m e idente .:.'r.:m un Erperm en la materia. La_materia
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 551 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“MEZCLAS PLAGUICIDAS", E}(PEDIENTE N® ﬂ?!-ﬂi’!ﬁﬂﬂ DE FECHA DS DE FEBRERD DEL 2009,
SOLICITADA POR BASF SE, - semmiereusemaere sersssmassssssssssssssssssseseens

un parimetro téenico fune mrr.u‘ coma fa mf.u n‘nn w.ur‘:;a,,m i ;fr.rumf.r r;m* ne ey ;:-rm fe-: Whle ni n'r-r.'i .n‘u’r'

de manera rutinaria al tratarse de combinaciones de gm;m-. qrnrrm s no deseritos en el arte pwwu

1 R

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

Por lo tanto, esta Direccidn General considera procedente, REVOCAR |a Resolucion N* 551
dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la Invencion

D?Z‘I!IZ{‘D'} dl‘ ﬁ.‘l‘hil ﬂs l.'.ll'." I—l.'|‘1l‘l."F'I1 :h.ll En{]q'-..........................-.......-......-........-.......-.-.-...-.-.........-1-..-
PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 12 REVOCAR la Resolucidn N* 551 de fecha 04 de julio del 2009, dictada por la
Direccidn de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N* 9003241 DE FECHA 05 DE
FEBRERO DEL 2019, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF SE, BAJO LA
DENOMINACION *MEZCLAS PLAGUICIDAS" ++snsrresssrasssrmsssnsscsssassssssanss

Art29 ADECUAR ¢l resumen de la solicitud sjustindola al altimo  pliego
reivindicatorio presentado por el solicitante, deblendo quedar; *Mezcla
caracterizada  porque comprende, como componente  activos,
Dthiamethoxam; y 2) N-(3' 4" §'"-trifluorabifenil-2-il)-
3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida como compuesto II; en una
relacibn en peso efectiva slnérglca del ﬂ'n:mathoxam I.| l:l:-rnpue.ttu I
comprendida entre 100:1 y 1:100" - resers .

Art3 9 ORDENAR la prosecucion de trimites en la solicitud de patente “MEZCLAS
PLAGUICIDAS", N® 03243/2009 de fecha 05 defebre 2009, 2s0z2zsrsmrrrmsss

Art.42 NOTIFIQUESE por céduilin,reeeemrmmmmmernn

i Cristalds
Bra l}tncn“nltnhl
¢l Gezeral de Propiedsd [aduier
il Nacians] de Pro=deded [ragle;

Rapela, Miguel AL Innovacian y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y hiotecnologin, Editorial Heliasta,
Buenos Aires, Argentina. 2006, p. 74,
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ORION COMPUTER", CLASE 9, EXPEDIENTE N" 12968
Asuncion, 2 0 MAY

VISTO: El estado actual de 5108 aUL0S , ---r--rresrmrmsesim oo e vt et

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 6 de
mayo de 2025, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias de los
escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. - coreoomme e

Que, una vez presentadas las copias auttnl‘.ICadas se dispuso el manifiesto pnr 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados.-----------cocrcerrrerien e

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma sulmd:am las dmpnmcmnes del
Cadigo Procesal Civil y Penal, - o B P L 8 8 it 8 88 2 2 creres

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para Ia reconstitucion de un expediente extraviado, y reza; “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimara a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de que sccxp:dﬂn acercd de su uuumlmiai yd) el juez podrd d:spun:r sin sustanciacidn ni recurso aigunﬂ las medidas
que considere necesarias. - Srreenrnn e et creemccerercertecerreerreeceesrsins

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca “ORION
COMPUTER", CLASE 9, EXPEDIENTE N 12968, sohi:il:ada a nombre de Domingo Diosnel Penayo Vsuda
y dar continuidlad 2 §u CEAMICACION, —-eoreoceecrrersernemeec e

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): - bbb e o

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la “ORION COMPUTER”™,
CLASE 9, EXPEDIENTE N 12968, solicitada a nombre de Domingo Diosnel Penayo Vaida -----------------

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha intel

3) NOTIFIQUESE por cédula, - --vereeemecmcoacev. S
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 739 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2010, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “M DIP”,
CLASE 5, EXPEDIENTE N® 6221/2010, A NOMBRE DE MARCELO FABIAN MAGNO, =+ essssssssssesssnssassssnnsens

Asuncion, 19 MAY E[]EF]

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MARCELO
FABIAN MAGNO en contra de la Resolucion N® 739 de fecha 6 de octubre de 2010, dictada por la Direcciton
dE Merd'i.. }.I e o B B R R SR S

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2018 se presenta la representante convencional de MARCELO
FABIAN MAGNO e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N¢ 739 de fecha 6 de
octubre de 2010, dictada por la Direccitin de Marcas, --===--ss-mrrrmrmmm s ss s s e

Que, en fecha 30 de noviembre de 2010 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apelacion INterpuesto. - rserssrssrrsstatissstitsssniessrtree s e e s s s b R

Que, en fecha 11 de junio de 2011, [a representante convencional de MARCELO FABIAN MAGNO,
expreso agravios; Esta Direcclon tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 28 de 'unjn e 20L), mrresrrmrarsssnesssssssncisanseassensarannss AR S S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.) Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “MODIP",
registrada con el ntimero 265.770 en fecha 16 de febrero de 2004 a favor de SCAVONE HNOS, S.A,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear Hesgo de confusion entre los consumidores- pnr lo qm' (e
conformidad al artfeulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a o solicitado, s=eseeesesimmmsmmmn..

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; *(..) en primer lugar, quisiera
destacar que mi poderdante va posee derechos sobre la denominacion M DIF, ya que es propietario
legitimo de la misma segrin registro N° 340745, y que se encuentra plenamente vigente. Adentrindonos en
el cotejo de las marcas en cuestion encontramos una gran diterencia en el plano grifico, ortografico, y mis
atn en el fonético, ya que la marca que saltd como antecedente es una sola palabra hien definida y con
sonido fuerte en la primera silaba MOdip en cambio nuestra solicitud estad constitutda de dos silabas, una
de solo la letra M DIP seguida por I sgte silaba, por lo tanto al confrontarlas notamos que son
completamente disimil, con la total pasibilidad de una coexistencia pacifica entre ambas, -«==-«--coeeeeeeeen

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

Que, las marcas en cuestion deben analizarse en su conjunto, de forma sucesiva y no simultinea, sin
desmembraciones artificiales. El resultado de esta vision integral es el eriterio que debe primar para
determinar si existe riesgo de confusion. En ese orden de ideas, al comparar el aspecto ortogrifico y
fonético de fa marca solicitada “M DIP® con la marca base de rechazo “MODIP, se evidencia que ambas
comparten casi el mismo orden de letras. Si bien la marca solicitada suprime la letra intermedia *0", esto no
es suficiente para otorgar una distintividad clara en el contexto general del signo, La consonante inicial ‘M’
y la terminacion 'DIP' suenan casi idénticas, por lo que la ausencia de dicha letra intermg
relevancia fonética. Respecto al registro vigente invocado por la contraparte, r..th;, Hﬁa ._

en el afio 2020 sin haber sido renovado, —---eeeememnmnnanas. =:w-'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 739 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2010, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “M DIP",
CLASE 5, EXPEDIENTE N°® 6221/2010, A NOMBRE DE MARCELO FABIAN MAGNO,=++tsssssssssssannsassnnasassase

Por consiguiente, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no
existen suficientes elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una
similitud fonética que podria causar confusion en el pablico consumidor, En el siguiente cotejo se puede

L"-lrl'l’l,tirrll' Ilj I‘n“l]t‘i[.n“{!l}: e T R e R e R R R Sttt Rt el bl it

M DIP (rmarca solicitante), ¥y

MODIP (tmarea base de rechazo)

Al respecto, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas
0 similares a otras anteriores, diclendo: “La esencia de una marca esta en el poder de excluir a otros en el
uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca identica. La prohibicién del inc. a) nge,
en principio, cuando ambas marcas van a distunguir los mismaos productos o servicios. Iigo en principio
porgue osta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es fa anica. ™Y
acertadamente menciona sobre la gunilitud_ortografica: “Fs quizas Ja mas habirual en los casos de
confusion, Se da por la coincidencia de fetras en los conjuntos en pugna. Intluyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), *Umus” y "Domus® (524), "Bretén” _:- "Ereton”
($32), "Mixima" y "M,Jx",-”'..,-'fﬂﬂ““._..._-........................................... R S v ey R e e s S

Que, el A-quo manifestd que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especilicamente el Art, 6 de la Ley N* 1294/98 que dispone; "..La Direccion de la
Propiedad Industrial en interés del publico, podri denegar ol registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el musmo producte o servicio, con notificacion al solicitante, atin
mediando consentimiento del titular de fa marca registrada. El registro solicitado podrd concederse solo
prara alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacion para
determinados productos o servicios, cuando no se justifique una denegacion total... " -==-ss=ssesssamassmmmaann.

Que, shondando atn més en el andlisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion mis por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en
gue deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando
que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de las elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semegantes o de fa semegante disposicion de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayorfa de los casos, “fa confision no es un hecho de [y casualidad, sino de la
mtencion de producit confusiones y e aprovecharse de fa reputacion de una marca existente y la
inclusiin de elementos distintos no tiene otra tnalidad que afirmar o sostener que las marcas son
inconfundibles, cuando en ef tondo la segunda puede ser una imitacion de Ja primera™. s e,

Quie, éstu Direccion estima que, ademas de la prohibicidn mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el e, 1) del Art. 27 de la Ley N® 1294/98, ¢l cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo

que el consumidor puedd creer que tienen un origen comun, resulta inviable Iwﬁtsre

las rismias, u----u--u-u-un-----.-....-.....--...--....................,...................‘r.‘ e .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 739 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2010, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “M DIP,
CLASE 5, EXPEDIENTE N" 6221/2010, A NOMBRE DE MARCELO FABIAN MAGNO),+=++ssesssssssasssssssrassassnss

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

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

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 739 de fecha 6 de octubre de 2010 dictads F]“r Lt
Dlrprclﬁn dLI I:Irt t]‘ﬁ D e R I e

Art. 22 ORDENAR ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca "M DIP®, clase §,
Expediente N® 6221/2010, solicitada a nombre de FABIAN MAGNO, -

Art, 32 NOTIFIQUESE. --+-«--eeseermmmmmiimminininneicenseeee s E s e fov s e N
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 770 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *DFM", CLASE
12, EXPEDIENTE N*® 124952010, A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION, —sssssrssesrsnsnsasnscss

Asuncian, 29 HﬂT EDZE

VISTO: el recurso  de -.qu-l-.u'i:'m interpuesto por la representante  convencional  de
Sundaram-Clayton Limited en contra de la Resolucion N* 770 de fecha 16 de julio de 2014, dictada por la
Dire{_-;ﬁ":]n de MHrL'i]S. }r: . B o S S N B S S A O B SR A - - Bk

RESULTA:

Que, en fecha 2 de octubre de 2015 se presenta el representante convencional de DONGFENG
MOTOR CORPORATION e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucidn N2 770 de fecha 16
de julio de 2014, dictada por la Direccion de Marcas, «=--=s---sseee e csesses s e sra s sa s anas

Que, en fecha 12 de enero de 2016 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
iHt{‘erEﬁlO."“'"‘““"“"“'"'“‘""““-“*-'-'""-“"---------"'"-""--"-"---"-------------------"--“H---r"'-wr

Que, en fecha 10 de junio de 2016, el representante convencional de DONGFENG MOTOR
CORPORATION expresd agravios: Esta Direccion tiene |‘H‘.II' prmvnndsl la expresion de .lgr.ﬂ. i0% y lama
autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2018, = srsssssssssssstassstssssnn st iR s e TR s nas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (L) Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DFM MINI
AUTO", registrada con el ntimero 357.079 en fecha 13 de diciembre de 2011 a favor de CHACOMER 5.A.E.C.A,
Comentario: Que ambas denominaciones son cast idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado, —-«-sseeeeemiiinninnnn....

Que, entre otros argumentos, se agravia e apelante y manifiesta: "(..) mi representada la firma
DONGFENG MOTOR CORPORATION es legitima propietaria de la marca DFM, conforme se demuestra con
las copias de los certificados de registro que acompaiio a esta presentacion. La firma CHACOMER
SAECA, ha registrado a su nombre la denominacion DFM que evidentemente no le pertenece,
dgregando a dicha denommacion MINI AUTO, palabras que describen el producto fabricado por mt
representada. Que, la marca DFM se encuentra registrada en pafses como Uruguay, Unidn Europea,
Estados Unidos y Colombia. Que, fundo lo precedentemente expuesto en ef convenio de paris, la ley
1294/98 de marcas, el codigo procesal civil y las demis leyes vigentes en la materia los cuales son coplados,

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

Las marcas deben ser analizadas de forma integral. En el presente caso, se advierte que |a
denominacion solicitada DFM estd compuesta por una sigla de tres letras, la cual coincide de manera
exacta con el elemento inicial de la marca previamente inscrita DFM MINI AUTO, En ese sentido, resulta
evidente que ambas estructuras son idénticas respecto a la secuencia de las letras "DFM",
carecen de reievancid p:ara el .mallsss de (‘t:nfun-‘.llbl]ld.!d los términos genem.nsy secundg

ot s i
: “,T.g Tnerin
4 n.,.,-:1|:|n1 it E:upm&:lhlmm.'i

- tseccibn Gene
E::ﬁn ¥ yciensl de Paopiedad [gkeeneal



DIREGCCION HACIDNAL DE

% PROPIEDAD % GOBIERNO i | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resolucion N* (l E g 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 770 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DFM", CLASE
12, EXPEDIENTE N* 12495/2010, A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION., ==s=ssssssasssnsassnnsacs

En consecuencia, dado que o marca base de rechazo se reproduce integramente dentro de |a
solicitud, se genera una presuncion de asociacion en el pubhco consumidor, El usuano retendrd el
elemento fonetico principal y asumira de forma errdnes que ambos productos pertenecen a la misma linea
de negocio 0 4l MISMO FDACANLE,s=sxs-essessssrmssnnasssasssmsnssssassssasansssnsssnsensensassnssmnsans stssssnsansmasmsanss

Por consigulente, tras realizar el cotejo del conjunto denominativo, se concluye que los elementos
chsimiles de la marea solicitada son msuficientes para otorgarle distintividad frente a la priondad registral,
Esti sirmilitud genera un inminente nesgo de contusion para el consumidor, tal como se corrobora en el
HH”H‘”“‘ cuailro L'{IHIFHII'HIIW B L L . i

DFM {marca solicitante), v

DEM MINI AUTO {marca base de rechazo)

Que, el A-quo manifestd gque la denominacion sohcitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 6 de la Ley N 1294/98 que dispone: “.La Direcaidn de la
Propiedad Industrial en nterés del pablico, podrd denegar ¢l registro de una marca idéntica o muy
semefante a otra registrada para e nusmo producto o servicio, con notificacion al solicitante, atin
muediando consentimiento del ttular de la marca registrada, El registro solicitado podra concederse sélo
para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacion para
determinados productos o servicios, cuando no se justifica tuna denegacion total...." s=s-«sssasassssssmennoanans

Que, ahondando ain mas en el andlisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion mis por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando
que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos®. Fundamenta
esta regla, en que en la mayorfa de los casos, "l confusion no es un hecho de la casualidad. sino de la
mntencion de producir confusiones v de aprovecharse de fa reputacion de una marca existente y la
inclusion de elementos distintos no tiene otra finalidad gue afirmar o sostener que las marcas son
inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera™ --=--s-ssssemeessn.

Que, ésta Direccion estima que, ademas de la prohibicion mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el inc. £) del Art. 2¢ de la Ley N 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociaciéon con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y, tenuendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcano, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 770 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DFM", CL&SE
12, EXPEDIENTE N*® 12495/2010, A NOMBRE DE DONGFENG MOTOR CORPORATION, —+==sussarssnsessnrannes

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

Art. |2 CONFIRMAR la Resolucidn N* 770 de fecha 16 de julio de 2014 dictada por la
nrrl[‘lnndl M"Lll& o R e T e i doh B T e i e e U e e R e
Art. 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "DFM”, clase 12,

Expediente  N* 12495/2010, solicitada a nombre de DONGFENG MOTOR
CORPORATION, ++s=srensesusassnaasnsannrssannssnes petTonasonssans i srsesswsasovanensnsussns

Art, 32 NOTIFIQUESE. --c=sssesersmmassnamnniamssannsnnss
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 233 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CLASSIC
INFINITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 23048/2013, A NOMBRE DE NANYANG BROTHERS TOBACCO
COMPANY LIMITED, —---==sssssseznses cdanin S S NS

Asuncion, 29 "M 2[]25

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante  convencional de
Sundaram-Clayton Limited en contra de la Resolucion N° 233 de fecha 18 de febrero de 2016, dictada pnr la
[}Iru‘.{llun L-IE Martllh }r._....-.......n........-.....---q-u,.-----,-..--.- Lt T T T T T T L L L L rrope wrmm

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2018 se presenta la representante convencional de Nanyang Brothers
Tobacco Company Limited e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 233 de fecha 18
de febrera de 2016, dictada por la Direcciim de Marcas, --«--- s eaa

Que, en fecha 12 de naviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
ﬂpﬁ.‘!ﬂﬂ.'iﬁn inf{.’rplll‘ﬁlf]‘.."'“"““""'""""'""""""'“'""'“'"““"“"““"'"""""“""'""""“""""“"“'"

Que, en fecha 3 de diciembre de 2019, la representante convencional de Nanyang Brothers Tobaceo
Company Limited exprest agravios; Esta Direccion tiene por pl esentada la un-:prus.l:‘m de agravios y llama
autos para resolver en fecha 28 de mayo de 2020, — - ccccomrmmmme s s s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.) Que habiéndose realizade la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CLASSIC™,
registrada con el numero 317804 en fecha 4 de noviembre de 2008 a favor de MERCURY TABACOS S.A,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores- por o que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado, =,

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; () es importante considerar que la
marca e mi representada es CLASSIC INFINITY y etiqueta, y no CLASSIC siendo en su conjunto diferentes
conforme quedard demostrado, En la jurisprudencia marcaria para determinar la confundibilidad entre
una marca y otra se determing que las mismas deben ser cotejadas en su confunto y no letra por letra, ho
obstante, en un cotejo mds detallado pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual
Plano fonético, CLASSIC INFINITY suena diferente a CLASSIC en razon de que, si bien contienen una
palabra en comuin, la marca de mi mandante posee la palabra INFINITY siendo totalmente diferente con la
marca de mi mandante, De este modo po existe identidad entre ellas por ende la pronunciacion de cacla
marca no permitird confusion alguna. En lo referente al aspecto visual, fa marca de mi mandante se percibe
diferente a la marca base de rechazo dado que CLASSIC INFINITY y etiqueta posee una etiqueta

aracteristica y distintiva, En segundo lugar, cabe resaltar a la Sefora Directora General de la Propiedad
Industrial que la marca de mi mandante CLASSIC INFINITY y etiqueta se encuentra limitada a cigarrillos, —

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

Que, si bien las marcas deben ser analizadas en su conjunto, y no por las partes que la integran de
manera independiente, en el presente caso, se aprecia que la marca solicitada se encuentra compuesta de
dos palabras CLASSIC - INFINITY mientras que la marca base del rechazo de un solo término CLASSIC,
debe primar el resultado que arroje la visibn en conjunto a la hora de determinar si existe pos

i fri-.h-.' [ndusrrind
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 233 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CLASSIC
INFINITY", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 23048/2013, A NOMBRE DE NANYANG BROTHERS TOBACCO
COMPANY LIMITED, —+s-sstsusssssasnresasaseansnssasnsesnsassanssnensensssmsnmanssnmasemsm s st s sme e eme s e nesmee s

considerarlas distinguibles entre si ya que el término CLASSIC actua como el nacleo distintivo de ambas
denominaciones, Al estar contenida integramente dentro de la frase mas larga, se presume que el
consumidor recordard la palabra principal y asumird que ambos productos pertenecen a la misma linea o
j‘-r||-'|l'".-i‘||1h.'a o Y T

Por consiguiente, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que los
elementos disimiles de la marca solicitada no son suficientes para alegar distintividad frente a la inseripta
de manera previa, por lo que, podria causar confusion en el publico consumidor, En el siguiente cotejo se
puede correborar lo mencionadoisssrmsesrsrmrresrrrsnmrren sttt e e e e

CLASSIC INFINITY  (marca solicitante), y

CLASSIC { marca base de rechazo)

Que, el A-quo manifestd que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente ¢l Art. 6 de la Ley N® 1294/98 que dispone: “.La Direccion de la
Propiedad Industrial en interés del piablico, podri denegar el registro de una marca idéntica o muy
semefante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al selicitante, ain
mediando consentimiento del titular de la marca vegistrada, El registro solicitado podrd concederse solo
para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacion para
determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegacion total... ", <==-s=ssesmeememeamaeeas

Que, ahondando atn mas en el analisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion mis por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motive la regla se sintetiza en
gue deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando
que “en efecto, fa sumilitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparczean
en ellas, sino de los elementos semepantes o de la semejante disposicion de esos elementos”, Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, "la contusion no es un hecho de la casualidad, sino de la
ntencion de producir confusiones v de aprovecharse de [y reputacion de una marca existente y la
inclusion de elementos distintos no tiene otra finalidad gue afirmar o sostener gue las marcas son
inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera™ --==-s=sresassesemnme

Que, ésta Direccion estima que, ademas de [a prohubicion mencionada por el A-quo, la presente
sulicitud también se opone a lo previsto en el mc. ) del Art, 2¢ de la Ley N® 1294/98, ¢l cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa marca,
situgcion gque acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o aseciacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
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Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
erminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso ) de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es coiterio de esta dependencia administratiy; mar la

Dhireem Tt Rropiedad Induserial
Dlrl_lilﬂhﬂlﬁlh!dt topaedad Epteleeoml

Comyprensdin de Doctrina de Propeedad Induastmal, Sugenmtendeneia die incdusina s Comerci, Colomboa, 2005,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 233 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLASSIC
INFINITY", CLASE 34, EHPEDIENTE N" 23{143#'2&]3 A NDMERE DE NAN‘MHG ERDTH ERS TGBACCE}

COMPANY LIMITED, —--+-=-senean smmmmnas vers R S E——
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 233 de fecha |8 de febrera de 2016 dictada |mr la
Direccion de Marcas.-- 0 S - i .
Art. 22 ORDENAR ¢l archivo de la solicitud de registro de la mareca “CLASSIC INFINITY" Y

ETIQUETA, clase 34, Expediente N® 23048/2013, solicitada a nombre de NANYANG
BROTHERS TOBACCO COMPANY LIMITED ----- B L

Art. 39 NOTIFIQUESE. ---++--sesesenmssmrmsmnsnammsansnsns
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