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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 243 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TVS SCOOTY
PEPT" Y ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N® 52505/2013, A NOMBRE DE SUNDARAM-CLAYTON

LIMITED. et A kA R A S A s AL b A B A e e Sl

Asuncion, 19 Hh’f EUIE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante  convencional de
Sundaram-Clayton Limited en contra de la Resolucion N* 243 de fecha 2 de marzo de 2015, dictada por la
nil'{!'ﬁ'l.'l'l‘.-”'l du MHFL'HS. e e e

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2018 se presenta la representante convencional de Sundaram-Clayton
Limited ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion NY 243 de fecha 2 de marzo de 2015,
dictada P{}r ]H Direccion de T e B

Que, en fecha | de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
'mh;rrpuu:itn, --------------------- P —

Que, en fecha 3 de diciembre de 2019, la representante convencional de Sundaram-Clayton Limited
expresd agravios; Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 6 de mareo de 2020, == sreererrrrrrerarr s e s s T T R TR R RS T TN AR NTE TR N A ETEETEEEEE

Que, en fecha 21 de diciembre de 2024, se tomd nota del cambio de nombre de la parte solicitante
que paso de Sundaram-Clayton Limited a TVS Holdings Limited, — oo srrrsmrraseTssssssrassssEasees

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion cansidera que: "(..) Que halvéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de fa marca "SCOOTY”,
registrada con e mimero 299425, en fecha 14 de junio de 2007 a favor de MASTER TRADING S.R.L.
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase. sin crear riesgo de confusicn entre los consumidores- por lo que de
conformidad al articulo 6¢ de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado, —-==rrsrssmasssnsninrioniiae.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: () las marcas son diferentes
nominativamente, ya que la marca que aparece como antecedente es un marca simple mientras que la
solicitada es compuesta y en esa composicion aparece el vocablo SCOOTY, siendo todos los demis
vocablos diferentes. En el presente caso, si bien tienen en comiin una palabra “SCOOTY" todas las desmnis
palabras que integran el conjunto de la marca solicitada son diferentes gramatical y fonéticamente
impresionando al publico consumidor comao perfectamente distinguibles entre si y por ende capaces de
coexistir pacificamente, Plano ortogrifico, gramitico y visual, estos tres planoes van siempre de fa mano y
son sumamente importantes, por constittir el primer impacto para el consumidor medio, son totalmente
distintos en ambas marcas. Como pudo observarse en el conejo realizado mds arriba, la marea solicitada
difiere claramente con la registrada., EI Director de Marcas, pasd por alto que la marca es *“TVS SCOOTY
PEPT™ y no "SCOOTY" solamente. El vocablo TVS del inicio v el vocablo PEPT estdn otorgande novedad v
especialidad a la marca solicitaca. En el plano fonético, al analizar este plano hemos de caer en necesaria
redundancia debido a los argumentos esgrimidos para hacer notar la clara diferencia entre la marca de mi

porqgue ef vocablo TVS es notoriamente conocido internacionalmente. En segundo lyg
origen de la marca solicitada, la que forma parte del GRUPO TVS (TVS GROUP)." —--

Directara General na
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 243 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TVS SCOOTY
PEPT" Y ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N*® 52505/2013, A NOMBRE DE SUNDARAM-CLAYTON

g St eSSt R T

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

Que, s1 bien las marcas deben ser analizadas en su conjunto, y no por las partes que la integran de
manera independiente, en el presente caso, la marca solicitada solicitada se encuentra conformada de
varios elementos TVS - SCOOTY - PEPT frente a la marca base del rechazo SCOOTY la cual se halla
compuesta de un solo término, debe primar resultado que arroje la vision en conjunto a la hora de
determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando la
cuestion se evidencia que tienen un término en comun "SCOOTY", es decir, la marca base de rechazo se
reproduce integramente en la marca solicitada,  Si bien es cierto que la marca solicitada posee otros
elementos estos no llegan a ser suficientes para considerarlas distinguibles entre si ya que el término
SCOOTY  acttia como el niiclen distintivo de ambas denominaciones. Al estar contenida integramente
dentro de la frase mas larga, se presume que el consumidor recordara la palabra principal y asumira que
ambos productos pertenecen a la misma linea o fabricante, —— oo

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 inscripta
de manera previa, por lo que, podria causar confusion en el publico consumidor. En el siguiente cotejo se
puede corroborar lo mencionado;-------- e e O TR TR

TVS SCOOTY PEPT (marca solicitante), y

SCOO0TY (marca base de rechazo)

Que, el Asquo manifestd que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 6 de la Ley N® 1294/98 que dispone: “.La Direccion de la
Propiedad Industrial en interés del piblico, podr denegar el registro de una marca tdéntica o muy
semejante a otra registtada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, atin
mediando consentimiento del ttular de la marca registrada. Bl registro sohicitado podra concederse solo
para alguno de Jos productos o servicios indicados en fa solicitud, o concederse con una limitacién para
determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegacion [ofal., " --=-==--s=sssessseememeens

Que, ahondando atn mas en el analisis, ¢l 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 simifitud 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 mayoria de los casos, *fa confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la
itencion de producir confusiones v de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la
inclusion de elementos disintos no tene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son
inconfundibles, cuandeo en el fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera™ ----------oeeeieennees

Que, ésta Direccion estima que, ademis de la prohibicion mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el inc. £) del Art. 29 de la Ley N* 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa m;

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra tercero
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marcfire

apiedad Taduwial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 243 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TVS §COOTY

PEPT" Y ETIQUETA, CLASE 12, EXPEDIENTE N* 52505/2013, A NOMBRE DE SUNDARAM-CLAYTON
5517 | g oo R R e L e S O Sy NP T S R St

que el consumidor pueda creer que tenen an origen comin, resulta inviable ls coexistencia pacifica entre
L T TN 1m0 0 L B 0 AR A AR

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al cardeter
eminentemente cautelar ¥ tutvio del derecha marcarin, conforme a lo |I|_-,|':ur,ulu én los Articulos 6 y 2
tneiso 1 de la Ley N* 1294/94 de Marcas: es critenio de esta ri:-|u4r|rf|~r'u'|u gdmimistrativa, conlironr la
resolucion apelada, por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las marcas analizadas, oo

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

Art. 1® CONFIRMAR la Resolncidn N* 24% de fecha 2 de marzo de 2015 dictada pnr |
Direccion de Marcas, - Pessssirearetiasteeseassrrsass o sesrrrrrraarerrrsrraees
Art, 20 ORDEMAR ¢l archivo de la solicitud de repgistro de la marea *TVS SCOOTY PEPT" Y

ETIQUETA, clase 12, Expediente N® 52505/2013, solicitada a nombre_de TVS
HOLDINGS LIMITED, . s ...

Art. 32 NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1525 DE FECHA 24 DE iUN!D DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HNB", CLASE
34, EXPEDIENTE N* 57458/2014, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. UNA COMPANIA DE

SUIZA. — R R e SRR T N

Asuncion, 1'3 HM EUEﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Philip Morris
Products S.A., una Compafifa de Suiza en contra de la Resolucion N* 1525 de fecha 24 de junio de 2016,
dictada por la Direccion de MATCAS, Y = sssrnsmsmetnsi i eisn s s n s s ns s s san e s sh s s s b e s a s n s s s m s ama s mnaTes

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2018 se presenta ¢l representante convenclonal de Philip Morris
Products 5.A., una Compafifa de Suiza ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N¢ 1525
de fecha 24 de junio de 2016, dictada por la Direccion de Marcas, «ssscseeeveimmmmesrsrmss e

Que, en fecha 07 de enero de 2009 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
int.[.lrl-_'n,mﬂn.uu-...u.,...................,"...........".......................,...,.,...,.._,,.,._,,,...,_,,._.,,,....,-.,,...,....

Que, en fecha 22 de febrero de 2019, el representante convencional de Philip Morris Products 5.A.,
una Compafifa de Suiza expresd agravios: Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 26 de abril de 2019, — e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.) Que habiéndose realizado In bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencin en dicha clase de la marca “GNB", registracdi
con el nimero 416276, en fecha 4 de noviembre de 2015 a favor de DICVILLE INTERNATIONAL S.A,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semefantes, no podrin tener eoexistenci
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores « por lo gue de
conformidad al artfeulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitade, ssessesessmsmmssmssmmmm.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(.) cabe destacar que T marea de
mi mandante no puede ser rechazada por haberse constatado fa previa existencia de la marca *GNB" con
registro 416276, respecto a la cua cabe hacer algunas precisiones: En primer lugar, es importante considerar
que mi mandante va tiene registrada fa marea con la palabra "HNB® en nuestro pais en otras clases, tafes
como: clase 09 y 1. En segundo lugar, cabe destacar a la sediora Directora gue la marca de mi mandante se
encuentra limitada para la clase 34, En jurispridencia marcaria para determinar fa confundibilidaed entre
una marca y otra se determing que las mismas deben ser cotefadas en su conjunto y ne letra por letra, no
obstante, en un cotefo mds detallado pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual,
Cabe agregar. que a simple vista se puede apreciar la diferencia con la marca citada "HNB" va que la marea
solicitada por el recurrente se encuentra forma por una silaba diferente la letra H y la marca antecedente
estd compuesta de otra consonante inicialmente la letra G haciendo que ambas sean dis st
conjunto. En tercer lugar, es menester considerar que la marca de mi mandante se encuen *g:’srmn’;wr

-

ﬂnwspafses_"'_...............u...............u................_.......--1..--.-.._,....-,.,...._,;Zt.'.:_:_..:;!':i -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1525 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HNB", CLASE
34, EXPEDIENTE N* 57458/2014, A NDMBRE DE PHILIF MORRIS PRDDUCTS S.A. UNA CDMPﬁNIﬁ DE
SUIZA. MA———— B P P ey A S i S

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

Que, tratindose de signos cortos tal como que se presenta en el caso de autos: la confrontacion de
siglas, el publico podra facilmente percibir los elementos que lo componen. En ese orden de ideas,
analizando el campo ortografico y fonético de |la marca solicitante "HNB" con la marca base de rechazo
“GNB”, se evidencia que se encuentra compuestas de tres letras donde difieren en la primera siendo las dos
siguientes idénticas pero al carecer de vocales que permitan una lectura de corrido, el consumidor tendera
a deletrearlas *Hache-ene-be® frente a “Ge-ene-be”, la diterenaa fonetica resulta de suma preponderancia
para calificarlas como disimiles, y s1 bien comparten las dltimas estas resultan en el presente caso menos
a||r'|-1':'.||;1lus por vl pll'l.llhru consumidor. Ahora bien, taimpoco existe stmilitud L’LH'I.L‘E[HHM debido a que al
tratarse de un conjunto de letras sin un significado propio en idioma espanol, guarani o extrajero, la
l‘!!fH].NI"iI{'H"ITI Cﬂn{'ﬂpﬂiﬂl e L T L

Por consiguiente, de [a contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que la carga
del peso de la voz de cada signo recae en sus letras iniciales y éstas necesariamente deben ser
pronunciadas a los efectos de su reconocimiento y tienen como consecuencia la diferencia fonética, par lo
que el pablico consumidor podria distinguirlas sin necesidad de esfuerzo mental, —-<-esceeemeeeanannaa.

HNB  (marca solicitante), y

GNE  (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las “THRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
sectencia de las letras o caracteres, la posiciin de las palabras o de los caracteres coincidentes, el mimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante gwones) [..] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
efementos verbales de los signos comparados fuese ¢l mismo, o fo suficientemente cercano para gue no se
pechin distinguir auditivamente, Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
sighio denominativo son sus letras y stlabas v su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estara determinada por las sflabas comunes y su combinacion tdéntica o sumilar. Por ejemplo, los siguientes
signos  denominativos conttenen algunas silibas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
propunciacion diterente por lo gue son fonéticamente diferentes; b}gnu anterior CLENOSAN Signo
‘r,“.,f,;””_g AL ;‘(jg_ﬂ,nr’{ T e

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 34, las
diferencias senaladas, nos permiten colegir que las mismas podran coexistir pacificamente en el m

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Ulrer.j,' O Ce
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe nesgo’s Lu |

Pireewion huumlul i I"Iu|.1i|.1llld lllwlnllml (Es AP, I”'I'fll iy ml i el evawnn o vy e Paingay pp. 147 ..1m [‘ijqumrm“wt; 2 Frepicdad Industrial
ey I:I'mnhn'uﬁi:ﬁ-ld 3 rrmh' [nteleciua!
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1525 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HNB®, CLASE
34, EXPEDIENTE N® 57458/2014, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS PRODUCTS §.A. UNA COMPANIA DE

i . i T — O R e e O e D
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, «===cessesemsmmmmn..,
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1525 de fecha 24 de jumo de 2016 dictada por la
Direccion e MEBICHS, ssssssssssssssnsssassissnssansssnmsrmssismmninsmssassssnrsssssdsns FPR— "

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marea "HNB",
clase 34, Expediente N® 57458/2014, solicitada a nombre de PHILIP MORRIS
FRUDUCTS.UHHCDIHFIMI&ESUJIZB revsasaseeessThgrreagasgrsrrr eI raRTETEs

Art. 38 NOTIFIQUESE. ===+ «+xssssssssnsssansnsensrasaasses

Mircceion Macional de Propicdad Intelecisal ATINARTL Dirociices g ef evomnen de sesvas en Parenginey, po 249, Digpanible en
Fillps aow |.|||'|:|11| oo oy peorki v L propd edad s bvdinstim mrarens diiecirices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 190 DE FECHIH DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ASEPSIA VAGIN®, CLASE 5, EXPEDIENTE N® 06573/2015, SOLICITADO POR LAMA S.R.L. —

ASLNCION, 29 HM EUEE

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por la representante convencional de GENOMA LAB,
INTERNACIONAL S.A.V DE C.V. en contra de la Resolucion N* 190 de fecha 23 de marzo de 2017, dictada pm
la Direccion de Asuntos Marcarios LIIoS0s, y; seerississimmimmmmemmmrmearsssnrsss s srnrres

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 se presenta [a representante convencional de GENOMA LAB,
INTERNACIONAL S.A.V DE C.V. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 190 de
fecha 23 de marzo de 2017, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarnos LItGIOsos,---==-«s==ssescaseenss:

Que, 29 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto, —---..

Que, en fecha 28 de noviembre de 2022, la representante convencional de GENOMA LAB.
INTERNACIONAL S.AV DE C.V. expresd agravios, En fecha 16 de enero de 2023, esta Direccidn General
tiene por presentada la expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley, —

Que, en fecha 08 de marzo de 2023, se presenta el representante convencional de LAMA S.R.L. y
contesta el traslado de expresion de agravios, Esta Direccian tiene por contestada la expresion de agravios
y lama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 202300000 mmvmmanmnmniinr s reass

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )Que, se promueve oposicion contra fa solicitud
de registro de fa marca "ASEPSIA VAGIN®, para la clase 03, en base a la marca registrada "ASEPXIA" en clase
03, por lo que corresponde a esta Direceion determinar si las marcas son o no confundibles. Que, realizado
el anélisis entre las marcas en pugna "ASEPSIA VAGIN™ (marea solicitada) VS, "ASEPXIA" (marca oponente),
con relacion a la oposicion deducida, corresponde hacer una comparacion de las marcas en conjunto y
analizando las constancias obrantes en el expediente nos damos cuenta de que la marca solicitada contiene
elementos distintivos propios que la hacen un signo registrable. Esta Direccion, es del criterio que ambas
denominaciones son similes e inconfundibles ../.. Que, ademds para la clase 05, la receta es expedida por
profesionales de salud, lo cual seria muy dificil que haya alguna confusion en el momento de adquirir el
producto ../.. Que, de igual manera, debemos mencionar que nuestro pais, en virtud del Art, 7* de la Ley de
Marcas, ha adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro de cada clase a
ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada, ni tampoce solicitada con
prefacion, fa marca "ASEPXIA" en la clase 05 (...)". == =esseereessresmmsmmirmmasiesisss s s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta;
(.. )Es por todos sabido que las marcas deben cotefadas en sus conjuntos, pero es precisamente de esta
forma como se puede observar la gran similitud gramatical que presenta la soficitada en comparacion con
la registrada ../.. Nuevamente, Sefiora Directora, fijese que las marcas solicitada y registrada comparten
idénticas similitudes en cuanto a su construceion gramatical, conceptual y por sobretodo fonética, que
inducen a la confusion, la adicidn de una palabra genérica y de uso comiin como lo es VAGIN, no aporta a la
solicitud las caracteristicas para que sea considerada una marca y no podrin coexistir pacificamente, como
mal refiere la Resolucién del inferior ../.. el Director sélo hace referencia a la diferencia dp-ctages la
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 190 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ASEPSIA VAGIN®, CLASE 5, EXPEDIENTE N* 06573/2015, SOLICITADO POR LAMA S.R.L. —

pertenecen a productos estrechamente refacionados, pues los productos de la clase ¥ (tres), al ser
medicados, pasan a pertenecer a la clase 05 (anco), tal como ocurre con las pastas dentales, champiis,
lociones corporales o capifares, incluso jabones, Mal refiere el inferior al decir que es dificil que haya
alguna confusion en el momento de adqgurir ¢l producto, puesto que como es bien sabido, existen los
MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE, son aquellos que pueden ser comercralizados sin receta médica. En el
improbable caso que se conceda el registro de la marca ASEPSIA VAGIN, en clase 05, existird no solo un
riesgo de asoctacion con la marca de mi representada, sine ademas ef resgo de gue se dé lo que en el
dmbito marcario ye conoce como asoctacion indeseadal., )", — - e

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de la firma solicitante y
manifiesta: %(..) En efecto, no pueden darse posibilidad alguna de confusion, en primer lugar, entre
"ASEPSIA VAGIN' (SOLICITADA) para distinguir y amparar PRODUCTOS de fa Clase 05 y ASEPXIA (marca
registrada), para proteger también PRODUCTOS, pero de la Clase 03, Repetimos una vez mds, con respecto
a las marcas enfrentadas, afirmamos en forma categinica e incontrovertible, que NO PUEDEN SER, NO LO
SON, NI SERAN CONFUNDIBLES, como tan fuera de razon legal y real sostiene la apelante,
Definitivamente, negamos que el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos haya dictado su Resolucidn de
manera precipitada sin tomar en consideracion las bases sentadas por la doctrina y la jurisprudencia en
materia marcaria, Repetimos, muy bien y sin inguna mancha el ha evaluado en forma por demds correcta
en esta causa., por lo que la Resolucion recurrida debe, indetectiblemente ser REVOCADA EN TODAS SUS
PARTES ../.. Una vez mis, negamos las temerarias afirmaciones de la oponente referente al cotejo de las
denominaciones en esta causa: resulta mis que evidente que EXISTEN MAS DIFERENCIAS QUE
SEMEJANZAS, emtre las denominaciones enfrentadas. Es sabido que esti sobrada y plenamente admitido
en materta de confrontaciones marcarias, que para realizar dicha confrontacion, es sumamente necesario
tomar a los signos marcarios en su comjunto v no desmembrandolas como pretende Ja parte actora (...) ===+

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
"].t'.'rlullgﬁtll..“'““'""""“"'"“""""""'“'“"' T T T T s,

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, —------

Que, analizando el campo ortogrifico y fonétice de las marcas en pugna, se advierte que el signo
cuyo registro se solicita es muy semejante a la marca registrada, especificamente en el elemento ASEPSIA |
ASEPXIA, la tnica diterencia radica en el reemplazo en la letra S por la X y el elemento de uso comin en la
clase 05 "VAGIN®; estas modificaciones resultan insuficientes para evitar la confusion visual, especialmente
al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas
extremas similitudes ortograticas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan es muy similar, como puede
notarse en el Sigulente Cotejo: ——resemrmmrmir e ss st ss st s s s s sas s s s R e s s e s s e s s e e s es

“ASEPSLA VAGIN® {marca solicitada)

“ASEPXIA® (marca oponente)

sia-lreriiyal Interina
[iisecafin Gemeral de Prigiedad lrdustrial
Dreecion Naciezul de Prepicdad fraekecml
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 190 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ASEPSIA VAGIN®, CLASE 5, EXPEDIENTE N* 065732015, SOLICITADO POR LAMA S.R.L., —

distintividad débil, por ser meramente descriptivo o alusivo al uso o destino del producto. En ese sentido,
este elemento no puede sustentar la distintividad del conjunto de la marca pedida, recayendo toda el peso
en el elemento restante, es decir, "ASEPSIA". Al comparar "ASEPSIA" con "ASEPXIA”, observamos que son
casi idénticos visual y fonéticamente, Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay sefalan;
“Los signos puramente denominativos v los elementos denominativos de signos mixtos se consideran
fonéticamente similares en grado alto si se diferencian solo en una letra o un sonide intermedio o final, En
caso que la diferencia fuese en la letra inicial, la similitue puede ser de grado medio o alto™ —---—aeeeees

Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna
“ASEPSIA VAGIN® y *ASEPXIA®, por las significativas similitudes visuales v auditivas, resultan
indudablemerite confUndiBles; == srrssmriiincunnnnisisssssssssssissnissssssmt s s e A T

Que, la marca solicitada *ASEPSIA VAGIN" se encuentra compuesta por dos vacablos, cince silabas,
doce letras; la marca oponente "ASEPXIA” se encuentra compuesta por un vocablo, tres silabas, siete letras,
Las semejanzas ortograficas en el primer término conlleva a que también exista una marcada similitue
auditiva, la cual es facilmente apreciable al pronunciarlas de seguido: *"ASEPSIA VAGIN® - "ASEPXIA", ------

En ese sentido, ahondando en el anilisis del plano conceptual de la marca solicitada y de la marca
oponente al ser coincidentes en el elemento ASEPSIA - ASEPXIA y aunque la marca solicitada tenga en su
denominacion el elemento VAGIN, este al ser un vocablo descriptivo o alusivo en la clase 05 no puede ser
considerado distintivo; al respecto, las marcas enfrentadas transmiten exacta e inequivocamente el mismo
concepto e idea: el significado de la palabra asepsia "un conjunto de téenicas y procedimientos cuyo
objetivo es mantener un entorno y unos objetos libres de microorganismaos patdgenos (bacterias, virus,
hnngng]"l i A A L il o R A A e S A e R e S

Que, también sefiala el material “Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay® “La mayorfa de
los casos de conflicto entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencha de
algiin grado de similitud entre los signos vy los productos o servicios, lo que requiere un andlisis mas
detenido. En estos casos, la objecion al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de
confusién. Bafo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y
circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en refacion con
los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusidn en el sector
pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicion o
percepcion errdnea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vincwlo entre las marcas en
conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por
las marcas, cuando dicho vinculo en realidad no existe,™ — - e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de
los Todos los productos de la elase 05, mientras que o marca oponente que posee el registro de su marca
en la clase 03. Entre las clases 03 y 05 existe una estrecha vineulacion caomercial y una fuerte afinidad entre
los productos que protegen: la Clase 03 de la marca oponente: Comprende productos cosméticos,
preparaciones de tocador no medicinales y jabones: la Clase 05 de la marca solicitada; Abares T3
farmacéuticos y preparaciones higiénicas para uso médico, A pesar de la dh'a-reh \\1-'h~ x|

AW
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 190 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ASEPSIA VAGIN®, CLASE 5, EXPEDIENTE N*® 06573/2015, SOLICITADO POR LAMA S.R.L. —

productos son altamente complementarios, se dingen al mismo publico onentado a la salud e higiene
personal, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribucion y lugares de
vent, caomo lﬂsln””iﬂ”i‘lﬁn — R

Igualmente, se venifica en la base de datos del sistema mnformatico institucional, que la firma
oponente posee una familia de marcas con el elemento en comin ASEPXIA, en ese sentido, posee el
registro en clase 03 de las marcas: ASEPXIA - Registro No. 440031; ASEPXIA, LA CARA DE LA MEJOR
LIMPIEZA (SLOGAN)- Registro No. 516595; ASEPXIA, EL EXPERTO EN LIMPIEZA PROFUNDA DE LA PIEL
(SLOGAN) - Registro No, 516596; A ASEPXIA - Registro No.515692; ASEPXIA, EL EXPERTO EN LIMPIEZA
(SLOGAN) - Registro No. 516292; ASEPXIA SHAKE - Registro No.519536; ASEPXIA DERMO CLEAR - Registro
No, 533838; ASEPXIA GENETICA - Registro No.545399; ASEPXIA GENOMMA- Registro No.547539; ASEPXIA
GEN - Registro No.547713. Como es sabido, la familia de marcas es un grupo de signos que pertenecen a un
mismo ttular y comparten un elemento distintivo comun, en el presente caso “ASEPXIA”, Las Directrices
establecen claramente que la existencia de una familia de marcas refuerza la constatacion del riesgo de
confusion, Al compartir un nicleo distintivo ("ASEPXIA" en sus diversas variantes), este elemento se
consolida en la mente del consumidor como un signo distintivo fuerte, — s

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitued grafica, fonética y conceptual, sino que
amparan productos relacionados de la clise 03 y 05 del nomenclador, circunstancia que aumenta la
posibilidad de confusion de las marcas por el pablico pertinente, — -«

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esti en el poder de excluir a
otros en ef uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicion del
(e, a) rige, en principio, ciando ambas marcas van a distinguir los mismaos productos o servicios. Digo en
principto porgue esta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la

'.I:Ij""', IH. e L T e L L e P T T TR T T

Quee, ésta Direccion estima que, la presente solicitud 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 asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta el
caracter tuitivo del derecho marcario y el abjetivo del registro que 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
confusidon o asociacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un
origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas, =-=sssssssesrssmrnmmnmm s

Que, al respecto, el tratadista Brever Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en gue deben tenerse en
cuenta las semepanzas 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 efementos semefantes o de L semefante disposicion de esos elementos™, -,

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: “fa teorfa de la dilucion ha sido croa
defendor fa relacion marca-producto, espectalmente en cuanto aguélla Imph'l':rfm :

*FOEHECHL DE MARUAS® < Jorge Utamendi, ¥ Ed., CARA, Abeledo Perrob, 2007 Sl ristaldi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 190 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ASEPSIA VAGIN®, CLASE 5, EXPEDIENTE N® 06573/2015, SOLICITADO POR LAMA S.R.L. —

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrd el origen de los
Pn—}du"rﬂir W AT - R

Que. en conclusion, tras el andlisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de
significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, Ademis, de la
relacion de productos de la clase 03 y de la clase 05 que las marcas pretenden amparar, essssseeeesee xrvnes

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direceidn arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanta, corresponde
REVGLHRI“ J“E'HfIfo.‘fC“T _F-L\'-.lurr"_f;}.................-.....-.-.-..-"...--.-.--...--.-.--...._...... =

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 190 de fecha 23 de marzo de 2017 dictada le la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, --

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “ASEPSIA VAGIN®, clase
05, Expediente N* 06573/2015, solicitada a n la firma LAMA S.RL, —--o---o0

a ar Coduly s-eeeeee-
Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula, /4;

.....

“ OTAMENDI, jorge. DERECHO DE MARTAS. Buenos Airea. Abeleda Perrot Lexis Moxis, Avgenting, SO0 Sva, Fd, Pig, 455
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 607 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 38, EXPEDIENTE N* $1290/2015,
SOLICTTADIA POR LN PARATSTIAY 5T it o i s 55 e st e i

Asuncion, 19 HM EBEE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de RUNA PARAGUAY
S.R.L. contra la Resolucion N® 607 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Direccitn de Marcas, y; ===

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2018 se presenta la representante convencional de RUNA PARAGUAY
S.R.L. e interpone recurso de apelacidon contra la Resalucidn N* 607 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada
P{Jr Iu Dlru‘:tl:‘}l" dL" Marf_'ﬂh'_ e L R T T T L L L s

Que, por proveido de fecha 20 de febrero de 2018 se concede el recurso de iip{*lﬂ‘.‘.‘lﬂn interpuestn, =

Que, en fecha 17 de abril de 2018, el representante convencional de RUNA PARAGUAY S.R.L. expreso
agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 27 de septiembre de 2018 esta Direceidn dictd la
Prnyidcn:.a de ﬁiuh}s paf‘ﬁ R.—_lsnl\.'txr'_ BT T T L T L T T LT Ty

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera '(.) Que la solicitud de registra de la marca "CUMBRE
PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38, Que
habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que fa
misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir
marcas: "Art, 2 Inc. e) .. los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacidn del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comereto para calificar o
deseribir 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: (.. ) Es
importante  mencionar que la marca que pueda ser atacada como  gendrica deberd consistir
ENTERAMENTE en un signo genérico, lo que no encontramos en la denominacion de esta marca ya que el
musmo contiene un conjunto de palabras conformados con seis palabras y con esto cabe mencionar que la
marca debe ser interpretada de manera CONJUNTA va que constituyen una sola marca, tanto el
examinador comeo el Sr. Jete de Marcas han pasado por alto ef critertof,..) | "======sssssrmrsmmmsmmn .

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iﬂtEprE‘ﬁ[{'}."“'“-'-“““--‘------------‘-------‘------1---------"------"---1----"-----'----"-"--'r-----'-"----”-----'----

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven paraeh
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion m;
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones gla hora de con

Mg o
‘ ‘ * Dingedraad [y AT
4 ﬁm.u Nacsanal de e | paekece
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 607 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 38, EXPEDIENTE N° 51290/2015,
SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L, —+wssrseresesasssmesnsssesssrsss s saeses s s sene e

del registro marciano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
Gerecho & CONSURULT UNA NIANCE; «ssseserorsmmsosmiveiannsansnsssnssoumoronnsnsuasseceipsaiompmsiobinstssisatiionkrimmasnsteine

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 denominacidn constituye la designacion usual del servicio que solicita.  En ese orden de ideas,
corresponde analizar la cobertura de servicios solicitada dentra 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 38, que textualmente describe: “Servicios de la clase 38, tales como servicios de acceso a redes
intormaticas mundiales, comunicaciones por terminales de computadoras, transmision de mensajes e
imigenes asisticlas por computadora, correo electronico, toros de discusion en internet, servicios de
radiomensajerfa (radio, telétono u otros medios de comunicacion electronica) transmision de archivos *-—

Que, lu 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
denominacidn solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e informativo, —-ssssceeeeees

En ese sentido, "CUMBRE PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS® resulta genérica y netamente
descriptiva, por tanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en el Articulo 2, inciso e) de la Ley N.* 1294/98
d-L' 1 P T A T R T L T

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

Que, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Liraguiay " 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
funcran esencial de una marca, La razon de politica piblica que subyace a este motivo de denegacion del
registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos gue
ofros comerclantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competit normalmente, Para ser considerado “descriptivo”, un signo debe considerarse siempre en relacion
con los productos o servicios pira los gue se utilizard la marcaf...)" = - e

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr, Otamend expresa; “las designaciones genéricas
definen no directamente el obyjeto en causa, sino la categoria, fa especie o el género, a los que pertenece ese

Que, tras el andlisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designacion “CUMBRE
PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS" debe ser considerada como una simple combinacion de
téerminos, Cada una de los vocablos que componen esta frase posee un caricter marcadamente descriptivo
o generico, sin aportar un distintivo o fantasia que lo haga susceptible de exclusividad, —-----o-seeeeeeaene-

En este sentido, la utilizacion de tales vocablos no puede ser |||nm:W'p
me I‘tdllﬂ sino que dvlwn Pl‘l’FlldHL'Li'T dL' lhl'l.' ACCeS0 pdm todos los gotn

anal de Prs rlt! 1d Ineele



DIRECCION MACIONAL DE
4% PROPIEDAD 4% GOBIERNO nii | PARAG Al

INTELECTUAL PARAGUAY REKU

PARAGUAY -
Resolucion N'_0_2 g 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 607 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUMERE
PARAGUAYA DE GESTION DE PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N* 51190!2915
SOLICITADA POR RUNA PARAGUAY S.R.L. —sersesseressesesassnsstsssassssassaressesssmassansansssnansssanssssnsasns

libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicarfa
conceder una ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes econdmicos para describir sus
propios eventos o servicios similares relacionados con la gestion de personas en Paraguay. Por lo tanto, [a
designacion, al carecer de fuerza distintiva intrinseca, debe permanecer accesible a todos los que
concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente, —---seeeeremmmeirrmnnn..

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicidn establecida en el art, 2” inc. e) de la Ley N* 1294/9% de Marcas, —----

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

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

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 607 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la
Direcciin de Marcas, =-----sseseseseassnsss A A B e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “CUMBRE PARAGUAYA
DE GESTION DE PERSONAS", clase 98, Acta N® 5129002015, solicitada a nombre de
RUNA PARAGUAY S.R.L.-- = .=y A

Art, 3¢ NOTIFIQUESE, »++=sssssssersasicsssemmrsmmrssirvigl
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA CASA DEL PERFUME Y ETIQU'E.TA."
EXPEDIENTE 1552320, SOLICITADA POR [EAN CLAUDE MEL

Asuncion, Ig MMI :']25

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucion Nro. 1960 de fecha 11 de octubre de 2018, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
th‘igiﬂms' }r; ........................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 1960 de fecha 11 de octubre de 2018, dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LItigios0s. --=--=ceeesrammm e e et e e

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.”en fecha 5 de marzo de 2019. ----===-=rssrermesmsmmnemmenre e

Que, en fecha 15 de marzo de 2019 se presenta el escrito de “Darme por notificado y Expresar
Agravios” corriendose traslado en fecha 3 de junio de 2019, notificando al solicitante en fecha 21 de julio de
e e e e e o om0 et g o e

Que, en fecha 21 de mayo de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisioén de Trimites.
CONSIDERANDO:

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

de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Gltima actuacion”, ---=---============srmmmmmme e

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tltima actuacién ha sido la notificacion de la

pruﬂdencia “Carrase trasiado” en FEChEW A P R e e Al R L L e e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revision de Tramites, desde la
fecha de la emision de la providencia que autoriza a contestar expresa agravios en fecha 3 de junio de 2019,
ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie
impulso procesal por parte del recurrente.------=ss=mereormsasrmsec s e et a s e e rn e e e

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en
la solicitud de registro de marca LA CASA DEL PERFUMEY EI'IQUETJ'L Exped.tente

N® 1552320, clase 3, solicitada por JEAN CLAUDE MEL- e
Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro
Y ETIQUETA, Expediente N° 1552320, clase 3, safigitac
Art. 3¢ NOTIFIQUESE por cédula. -----------sceeeeeee e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2654 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *DESTINO
TRAVEL", CLASE 39, EXPEDIENTE N" 26670/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ, —

Asuncidon, Ig “M EEZE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de HUGO RAFAEL
ROJAS FERNANDEZ.. en contra de la Resolucion N* 2654 de fecha 25 de agosto de 2017, dictada por la
Direccidn de Marcas, T T P R,

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de HUGO RAFAEL
ROJAS FERNANDEZ, e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N* 2654 de fecha 25 de
agosto de 2017, dictada por la Direccion de Marcas,-=-=-==ssssssrmmmmrimmmmmmmmmsmmes s

Quie, en fecha 26 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacion
interpl“wrn“ﬁ....1---.-.-.--..----..----------------------.--------a--uu.u--+---.-+"...".-..-..............-.."....“.-.......,....,. -

Que, el representante convencional de HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ. expresa agravios en
fecha 30 de mayo de 2018, Por providencia de fecha 23 de julio de 2018 esta Direccion llama a Autos [mm
D i et o P B 0 0 P 0 B B A A N A R P A

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.)Que [ solicitud de registro de la marca "DESTINO
TRAVEL" ha sido presentada para amparar los servicios de fa clase 39, Que habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la citada marca, ésta Direceidn considera que la misma incurre en las prohibiclones de
la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constitutr marcas: *Art. 2 Ine, @) .., los (que CONgIStin
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servieio de que se trate,
o que pueda servir comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”, En
consecuencia no ha lugara lo solicitado(,. )", sser s s s sas senans

Que, entre otros argumentns, se agravia el apelante y manifiesta; “..)Que, teniendo en cuenta la
resolucian dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios, solicitamos se tenga en cuenta la modificacion
de la denominacion de la marca solicitada a: "DESTINO TRAVEL, no rewindicando el uso de la palabra
TRAVEL, Que, mi mandante ya posee registros de marea de o denominacidn DESTING en las clase 39 y 43,
por lo que corresponde se le otorgue el registro de marcas(...)" —r-r==srrsssmsssmmsssmsimissmessmmsmsosm e

Que, carresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
!.ntEFP'LIE'Etﬂ.““'““'"-'“*“*-u*“-----*------------v----v---."---1-".--..-.---.-n............-................___._.,.___.__._,

Que, la jurisprudencia y doctrina més destacada sobre la materia que nos convoea, afirman que una
denominacion posee el cardcter 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
producto o servicio pertenece. Dicho caracter 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 "DESTINO TRAVEL™ fue presentada para cubrr los servicios de la glage 49 del
nomenclador internacional, especificamente: “Servicios protegidos en la clase 39 de Lo clasificacion
internacional de niza décima edicion, tales como; exclusivamente visitas turisticas, tra de |r:.}j¢-mw
organizacion de viajes, excusiones en materia de transportel, reserva de plaza de viage, servicios 8 '
de turismo, reservas para los vigjes, acompanamientos de viajeros, los serviclos que €om
informaciones referentes a los viajes o los transportes de mercancias por intermediarios, g fqig
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2654 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DESTINO
TRAVEL", CLASE 39, EXPEDIENTE N* 26670/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ. -

redativas a fas tarifas, los horarios y los medios de transportes, distribucion de mensajes, servicios de correo,
servicios de logisticas, alguiler de plazas de estacionamientos, almacenamientos mercancias, una empresa
dedicada al transporte de pasajero v/o carga y negocios denvados, en territono nacional o extranjeros,
agenctas de turtsmo y todas las actividades relacionadas a esta, servicios de autobuses, organizacion de
excursiones, transportes de pasajeros, reserva en el transporte, reserva de viajes a traves de oficinas de
turismo. Servicios de guias de turismo. Secvicios de operadores de turismao, Servicios de reservas para vidjes
B R 0 Ly 0l T P P P T T PP PP PR T R

Que, a los efectos de determinar s la solictud de registro de marca "DESTINO TRAVEL® resulta
genérica puara los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituiye la designacion usual de los servicios que solicita, En ese sentido, tenemos que la denominacion
"DESTING TRAVEL® no constituye ¢l nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la
clase 39 del nomenclador internacional, <= Sreesresssrarsseisnseassesssasesssanatenssastenesnseans samessssssassansess

Quie, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “DESTINO TRAVEL” representa una creacion
lingiilstica distintiva, Esta singulandad emana de la articulacion de los elementos visuales, fonéticos e
Ideolgicos que trascienden su significado individual para adqguirie una identidad marcaria robusta y
TN e L L] PN S S R

Que, esta combinacion estratégica de términe posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
¢l mercado, En virtud de ello, se puede alirmar que la marca es evocativa, ya que no satistace los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptivia,s-=ss s saseraess

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquells que da al consunidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracterstica del producto o servicio gue va a distingutr, o aun de la actividad que desarrolla
st titular../. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propledades o caracteristicas de Jos productos o servicios que va a distinguir con elflas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoguen también las
mismas propledades O CArACTErISTICAS, ™ +++=r+ sarsssssresissanssrrasnsmassaasnsisanssassassnssnnnsiasssemsasnnsssasseassases

Que, la Resolucion recurnda se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligindolo a recurrir a 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 téenicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa,
dotado de crerta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o0 productos) que provienen de una misma empresa, oo

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de |'e-glstr'.|1|iljr.iali de la solicitud de I'ng‘i-l.l'lr ésta Direccion considera Liut—" s un sign

B - : e "
-II.. ’B Ji -| h[ﬂnul
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2654 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“DESTINO
TRAVEL", CLASE 39, EXPEDIENTE N® 26670/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ, —

Art. ]2

Art. 22

Art. 32

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

REVOCAR la Resolucion N® 2654 de fecha 25 de agosto de 2017 dictada por la Direceitn de
MAICES, roremrrnrsrssrssmsnss s tansnsnssssassnassasssssrssnsrsses s enrsees s ss Er e e P E TN TR N F AR RS

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "DESTINO
TRAVEL", clase 39, Acta N* 26670/2016, solicitada a nombre de HUGO RAFAEL ROJAS
FERHMDEZI-------.-------..-."‘.-".“...‘-'--""‘---"----‘ LR L L] -m -

CLELELT CELEE T PR LT ]

¥ e fis, 1/ Cristaldo
b d hi' -'. . _-_\_"I,'.'.i:'IJ e -
'J : "'Il'r:::L;i- OE 8 SRRl kT
Dusebeiin Sigeral de Fafpiedad Inuelectual



DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD 4% GOBIERNO o | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

wesoucione () 29 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2398 DE 04 AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *DESTINO
TRAVEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N*® 26676/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ,

Asuneion, zg MJ{\T EGEEI

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de HUGO RAFAEL
ROJAS FERNANDEZ.. en contra de la Resolucidn N* 2398 de 04 .lp..n-«'.lt:» de 2017, dictada pnl la Direccitn de
Mdr['ﬂ\ llr .............................................. . PR . T Y e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de HUGO RAFAEL
ROJAS FERNANDEZ, e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N® 2398 de 04 agosto de
2017, dictada por la Direccion de Marcas, —-s-=sssssssssssssssiossssissasssssssmmassmnsssannmmsnssnesssnnsssnsnsrnsnnnsrnns

Que, en fecha 26 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
intErPuEEtﬂ“--'"----'-'"'---------------------a------a----++|--h-1-1-11..-.-1-.-1..--......-1-......-.......-.........-..-.-..-.-..---"-1-...--.....-..

Que, el representante convencional de HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ, expresa agravios en
fecha 30 de mayo de 2018, Por providencia de fecha 23 de julio de 2018 esta Direccion llama Autos para
o LT o — R

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (. )Que fa solicitud de registro de la marca "DESTING
TRAVEL" ha sido presentada para amparar los servicios de fa clase 43, Que habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de
la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) .. los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.", En
cansecuencia no ha lugar a lo solicitadoy... )", «s==ssseesrssccmi s isssrss s snraes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; (.. )Que, teniendo en cuenta la
resolucion dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios, solfcitamos se tenga en cuenta la modificacion
de la denominacién de la marca solicitada a: "DESTINO TRAVEL, no rewvindicando el uso de la palabra
TRAVEL, Que, mi mandante ya posee registras de marca de la denominacion DESTINO en las clase 39 v 43,
por lo que corresponde se le otorgue el registro de marcas(,.,)” == ssssssseresimmscmsmmnsissnsnnsarss

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
in“—\r}’mpﬁ[;}‘ ................................................... T S S— R A——

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “DESTINO TRAVEL" resulta
genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los servicios que solicita, En ese sentido, tenemos que la denominacion
“DESTINO TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del
nomenclador internacional. En ese sentido, a fs, 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la
marca "DESTINO TRAVEL" fue presentada para cubrir servicios de la glase 43 del r1n1‘r1t‘nr|¢1dnr
internacional, que textualmente describe: *Servicios protegidos en la clase 43 de la cla :
internacional de niza décima edicion, tales como; exclusivamente; servicios de- ﬂgmr:iiju d
reserva de alojamiento de hoteles, servicios de viajes para reserva n'u;amicnrq sqwrfa*
vigies que efectiian reservas de hoteles, servicios de reserva de J!u;ﬂmﬂ*nm u-q:gmra{‘

o i Fpterina

3 U pfeeccion Ganeitld ¢ Peupis
B " Dorercibn Nagiont de Prepiedad latelecal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2398 DE 04 AGDSTO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DESTINO
TRAVEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N*" 26676/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ.

w

dgencias de vigjes, servicios de reserva de restaurantes prestados por agencias de viajes, servicios de
agencias de turismo para 1a reserva de alofamiento. Mees---ssseeemees e et

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DESTINO TRAVEL" resulta
genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los servicios que solicita, En ese sentido, tenemos que la denominacion
"DESTING TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el qm- st :Ientgnd 4 los servicios pedidos de la
clase 43 del nomenclador internacional, sssssseesssrisansisenssmamenrssiss s san s

Quie, estu Direccidn entiende que la solicitud de registro *“DESTINO TRAVEL" representa una creacion
linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales, fonéticos e
ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
L B s e R A i i

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

Que, al respecto, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativi, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolfa
su titular.. /.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles, El argumento
en ¢l gue se basa esta afirmacion es que cualguier persona tiene el derecha de evocar en sus marcas las
propledades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distnguir con ellas. Esto hace que ef
titalar de una marca evocativa deba .m-p!.ar o 1o pm-n’ 1 an:-d:.' qu-:- otras marcas evoguen también las
mismas propledides O CaracterSHCas, b s s s s s as s as s e

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso ¢) de la Ley, Al respecto, lo que
dicho Inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones téenicas principales de su servicio, oblighndolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaa la
naturaleza bisica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de Una MISMa EMPresa. ssssssssssssmmmee .

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

las caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente,
dentro de las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde rev

GTE Ir::r.'”ﬂh'Tl
4 -:|'-|:d:|“ ot



DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD 4% GOBIERNO o | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
Resolucion N'_O_z 9 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2398 DE 04 .FZGD.STD DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DESTINO
TRAVEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N® 26676/2016, SOLICITADA POR HUGO RAFAEL ROJAS FERNANDEZ,

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N® 2398 de fecha 04 de 1gmrmh 2017 dictada pnr la Direccidn de
Mdrlﬂﬁ P ———————— Ep—— R — R ————————

Art, 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marea *“DESTINO
TRAVEL", clase 43, Acta N® 26676/2016, solicitada a nombre de HUGO RAFAEL RD]AE
BERAANDIEY, womereeaermeromrsermmmre sy aenes

Art, 38 NUTIF[QUESE
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 712 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GRAMOSAM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 59158/2016 A NOMBRE DE
COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANTA MARIA LIMITADA, ---- st

Asuncion, 2 9 WAY 0%

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de la firma
Syngenta Limited en contra de la Resolucion N°® 712 de fecha 14 de diciembre de 2020, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiasos, ¥; --+========smsmrmrs e

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de Syngenta Limited,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 712 de fecha 14 de diciembre de 2020,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIZIos0s. ---=-==-==ss s

Que, en fecha 06 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto. —

Que, en fecha 20 de mayo de 2022, el representante convencional de Syngenta Limited expresé
agravios; en fecha 02 de junio de 2022 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el
traslado a la contraparte por el plazo de ley, —---mmmmmrrmmmmr e

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022, esta Direccién dictd la providencia que declara la rebeldia al
representante convencional de COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANTA MARIA
LIMITADA por no contestar el traslado de los agravios, da par decaido el derecho que ha dejado de usar y
llama a AULos Para Resolver. e ssrse e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)Que, al realizar el cotejo de las marcas
“GRAMOSAM” vs. “GRAMOCIL" en conjunto y sucesivamente se puede apreciar que si bien las marcas en
pugna comparten la raiz "GRAMO", esta circunstancia no debe tomarse aisladamente sino en conjunto,
debido a que ambas denominaciones poseen otros elementos visuales, fonéticos e ideolégicos que las
distinguen. Ademds es relevante mencionar que existen numerosas marcas registradas en la misma clase
que llevan inserta la raiz "GRAMO" en su denominacion y con las cuales coexiste pacificamente la
oponente. Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna se puede notar que sus desinencias son
totalmente disimiles (GRAMO-SAM vs. GRAMOCIL), al pronunciar ambas denominaciones una seguida de
la otra se aprecian las diferencias fonéticas y que no dejan la misma impresiony...)" —----==-=-=-=s-xsessseeeees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %(..) Analizando las marcas en
conflicto podemos observar que son sus raices la parte principal de la marca, y las desinencias las partes
finales de las mismas. Lo que llama la atencién del publico consumidor son las raices de las marcas, y es a
través de ellas que se imprime el recuerdo de ellas, no de las desinencias .../.. Realizando un verdadero
andlisis de las denominaciones enfrentadas, tenemos lo siguiente: GRAMOSAM - MARCA SOLICITADA.
GRAMOC I L - MARCA OPONENTE. CON ELLO SE DEMUESTRA DOS COSAS: .- IDENTICA RAIZ: Se emitio
una Resolucién a la ligera, sin tomarse la molestia de analizar siquiera las marcas en litigio. 2.- IDENTICA
CANTIDAD DE LETRAS QUE FORMAN LA DESINENCIA. 3. IDENTICA CANTIDAD DE CDNSUNAP\IT ESYDE
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 712 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GRAMOSAM®, CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 59158/2016 A NOMBRE DE
COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANTA MARIA LIMITADA. -

que la similitud, NO es inexistente, entre la denominacion solicitada "GRAMOSAM" y el registro oponente
“GRAMOCIL". La supuesta e inexistente similitud proviene por haber el A-quo hecho caso omiso a las
instrumentales aportadas por mi representada, y por el parcialismo manifiesto de fa mismag.., )" —------------

Que, la parte solicitante no contesto el traslado de los agravios, por lo que se la declaré en rebeldia, se
di6 por decaido que dejé de usar y se llamé a Autos para resolver, —------------smr oo

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma Syngenta Limited, y la consecuente coexistencia o no de las marcas “GRAMOSAM™
(solicitada en clase 05) y la marca “GRAMOCIL" (registrada en la clase 05). —-------===ssemmmmmmmmmmmmnreneaeees

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la Gptica de los eventuales
CONSUMIAODES. —+--smssrrammessssssmanamann et s s m s m e s e e e e e e e e e e e S S S e e e e e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca *GRAMOSAM" en la clase 05, con la
marca de la oponente “GRAMOCIL" registrada en la clase 05, —----s-smecrmmmmmmm et

GRAMOSAM (marca solicitada)
GRAMOCIL (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy P i e e e e i e s e e S i i e R e o i e o e R S g i

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 comun, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto 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 andlisis y no sus partes integrantes
separadas en forme arBHIAN (F47). < roemmrromarr s s s A nem—n e s e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “GRAMOSAM” y la marca oponente
*“GRAMOCIL", por mas que comparten elementos en comin no se leen de la misma manera al tener otros
componentes que permiten diferenciarlas claramente, —--=----srreormomr e

Que, antes de ahondar en el cotejo ortogrifico y fonético de las marcas en cuestion, esta Direccion

con la raiz “GRAMO - GRAM" que se encuentran operando pacificamente en el mer
vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la

) i
! Derechio de Marcas. jorge Otamendi. Editorial: LexisMexs - Abeledo-Perrot ANC: 2003 o ok g AR,
Lirgéror
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 712 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GRAMOSAM", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 59158/2016 A NOMBRE DE
COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANTA MARIA LIMITADA, ----- -

utilizan la raiz mencionada como parte de su denominacion. Segtn la busqueda realizada en el sistema
informético de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: GRAMISOL, Registro No.
634418, HEISECKE Y CIA SA.CI; GRAMOVET, Registro No. 479425, Gramon Paraguay S.a.cifia;
GRAMOXACIN, Registro No. 484300, Gramon Paraguay S.a.cifia; GRAMOXILINA, Registro No, 465751,
Roemmers S.a.c.i.; GRAMON, Registro No. 571541, Gramon Paraguay S.A.C.LELA,; extremo que demuestra la
coexistencia del oponente con otras marcas registradas con que utilizan la raiz “GRAM - GRAMO" en la
clase 05 a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: je6mo la marca oponente puede

coexistir con otras marcas con las cuéles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la
presente solicitud de registro de marca?. — ==

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere ala 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 anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones
es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido. ™, ===« sl

Que, esta dependencia administrativa, al analizar las denominaciones marcarias en pugna, considera
que la coincidencia visual y fonética se limita al prefijo "GRAMO" (GRAMO-CIL vs. GRAMO-SAM), El hecho
de que ya existan en el mercado otras marcas coexistiendo pacificamente con esta misma raiz demuestra
inequivocamente que "GRAMO" es un elemento de uso comiin en la clase solicitada. Cuando los signos
comparados comparten un elemento de uso comun, la evaluacion del riesgo de confusion debe centrarse
en el impacto que tienen los componentes no coincidentes. En ese sentido, la comparacion recae en las
silabas finales "CIL" frente a "SAM". Estas terminaciones son radicalmente distintas en el plano ortografico y
visual (letras C-I-L frente a S-A-M) y en el plano fonético (sonidos completamente diferentes al
PIONUNCIATSE). —==-w==s=nsmremsmnanmmsmssn mmssasss messansse s e st s s s b e S e S em a2 mm AR m St e A m 2 md 2 m e

Profundizando en el anélisis fonético de las marcas, mientras la marca solicitada "GRAMOSAM"
finaliza en "SAM", la marca de la oponente “GRAMOCIL" finaliza en “CIL", Estas variaciones en el sonido
final generan una secuencia ritmica distinta al pronunciarlas. —---===os e

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
proteccién 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 *GRAMOCIL" 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 pueden formar parte de otra marca -aiin en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ===

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprabadas por
Resolucion n.” 259/2025, senala cuanto sigue: *(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un analisis del niimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el nimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderd que ex:,ste similitud fonéti m
sonido de la pronunciacién de los elementos verbales de los signos com

! "DERECHO DE MARCAS™ ~ Jorge Otamendl. 9° Ed.. CARA, Abeleda Perrat. 2017 -



DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD .4 GOBIERNO b1 PARAGUAIL
INTELECTUAL (..r PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY -
Resolucion N® 0 2 g 9

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 712 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GRAMOSAM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 59158/2016 A NOMBRE DE
COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL SANTA MARIA LIMITADA, ---==zssssssnsssssanmrsmenazesns

suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden v
acentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por efemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo pasterior ALEOSAN(...) " -==s==mesememsmsm oo

Por lo expuesto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la marca
solicitada "GRAMOSAM" en la clase 05 y la marca oponente “GRAMOCIL" registrada en la clase 05. ----------

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 comparacién, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida,-—-------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 712 de fecha 14 de diciembre de 2020 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LIligI0S08. ---==-==-=-===ssmmmsmmsmmmne oo

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“GRAMOSAM", clase 05, Expediente N° 59158/2016, snhcxtada a nombre de
Cooperativa de Produccién Agroindustrial Santa Mz :

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, ----------=sssnmreaeans

' Direceitn Macional de Propicdad Inteleciual [D]h .-'\Fl] Dumrnr.ﬂ p::m el pxamen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 166, Disponible cn;
hitps! w0V Dy ol v3 propie
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2244 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CEDM
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 82140/2016, SOLICITADA
POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL =—sss-srssssesssasssssnssenssnssnsansssssnssssssssssnsessnsess

Asuncion, 2 9 MAY 2078

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de Centro de Estudios
de Derecho Mercantil en contra de la Resolucian N* 2244 de fecha 12 de julio de 2017, dictada por la
Di-r{“:cl{}n de h-larc-ﬂﬁi}r: D S S S P S ——

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2017 se presenta el representante convencional de Centro de
Estudios de Derecho Mercantil, e interpone recurso de apelacidn en contra de la Resolueion N* 2244 de
fecha 12 de julio de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, - e

Que, en fecha 29 de setiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apﬂlur_h’”‘ int".'rl““’.‘ﬁt”.."'"""'"'""""'"'"""'""""'""'""“"""'"'"""'"""""""'"""""'""""‘"'""'"""""""'""'""""'

Que, el representante convencional de Centro de Estudios de Derecho Mercantil, expresa agravios
en fecha 02 de marzo de 2018, Por providencia de fecha 05 de noviembre de 2018 esta Direceién llama a
AULOS PAra RESOIVET, = sesmrmmismmssiimmiimnianmssssssnssians s s nns s s s sssss s nsn s s n s s s s s e s s s s s n s s s s nsnsnases

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera; (.. )Que la solicitud de registro de la marca "CEDM CENTRO
DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35, Que
habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la
misma incurre en las prohibiciones de fa 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 nomhre gendrico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracterfstica del producto o servicin,, | En consecuencia no ha lugar a lo solicitadog.,.)",

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; *(.) existen registros anteriores con
expresiones similares que pertenecen a otros solicitantes, sin embargo, estos no incurren en alguna
prohibicion de la Ley de Marcas, a fin de puntualizar lo manitestado dejo expresa constancta de que las
sigulentes denominaciones son marcas registradas vigentes tal como se podri observar en los medios
informiticos de la institucidn que representa ../ . Es necesario destacar gue, en Derecho Marcario, la
denominacion solicitada debe ser examinada en su confunto v no de manera atslada en o gue conclerne a
los elementos que componen la misma, Dicho esto, es evidente que la denominacion solicitada como
marca por mi principal CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL, en su confunto, no
podrd ser jamds considerada coma genérica y/o descriptivia (.,)" —s=sesssssssimmmmsan.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i_nterpuestnt"...-...............-..-“...-......-.-.-.......-.....-.....-...................-...-.........-........-......-....-....-----u........-

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando s misma
constituye la denominacidn con la que necesaria v corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece, Dicho cardcter debe desprenderse del Higniﬁfa::_lg,‘ c_posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a s, 01 de autos se aﬁccia"tiiiﬁ
registro de la marca “CEDM CENTRC DE ESTUDIOS DE DERECHO MERC. ;;.j'f;:ge}]{ri-.__

o ]
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2244 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CEDM
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 82140/2016, SOLICITADA
POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL =-s=ssestassssasssssnnssnnsrnsassansanssansasarnscasnssenens

GOBIERNO pi1. | ﬂkﬁtﬁ #1

cubrir serviclos de la glase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios
comprendidos en la clase 35, especificamente la gestion de negocios comerciales y trabajos de oficina ®-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CEDM CENTRO DE ESTUDIOS
DE DERECHO MERCANTIL" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese
sentido, tenemos que la denominacion “CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL" no
constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 35 del nomenclador

III_t“rnHri;"mI‘.... 0 L0 000 000 0 000 -0 -0 0 0 e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "CEDM CENTRO DE ESTUDIOS DE
DERECHO MERCANTIL" representa una creacion linglistica distintiva, Esta singularidad emana de la
articulacion de los elementos visuales, foneticos ¢ ideologicos que trascienden su significado individual
para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciador, =

QQue, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado, En virtud de ello, se puede afirmar que s marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genénca o descriptiva,s=sssr=sseesrsmeanssmmammmesss e ssas s

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo; “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que v a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular../., Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmaciin es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de fos productos o servicios que va a distinguir con ellas, Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
ImisInas '{J-I"'I'.J‘ll'H{'d-'l‘I-"L*N e BN i L g LE L L T PR

Que, adicionalmente, otro eriterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado, Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 35 que también utilizan denominaciones similares w la solicitada en autos, En ese
sentido, segun o basqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, también se encuentran
registradis lay marcas: CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACION (CEPEP), Registro No, 510813;
CEE CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS - UIP, Repistro No. 616264; CE] CENTRO DE ESTUDIOS
JUDICIALES | Repistro No. 546003, CENTRO DE ESTUDIOS RESPIRATORIOS CER, Registro No, 481026;
CEDT CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO TRIBUTARIO, Registro No, 489472; extremo que demuestra la
coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la
mismia cluse, por ende, esta Direceion no encuentra fundamentos legales que impidan gue la solicitud de
T T TR Tl T B T o T L e S

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso ¢) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de gue el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza bisica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad, En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la

dotucdo de clerta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar unservicio, liney decsen
] i1 ¥ W g 1 7 ‘L1 4 VT 4 [ S U T [ Feaet L L LR T e e
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma emp ek (97
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2244 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CEDM
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL", CMEE 35 EKPEDIEN'I'E. N* HHGJ"MIE. SDLIC IT,hE'A
POR CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL — wermmea sesmssmssesssssssenens

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

Art. 12

Art, 28

Art, 32

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
REVOCAR la Resolucion N® 2244 de fecha 12 de ]ulln de 2017 dictada |1nr I Diveccitn de
Marcas, - L N SR AR

ORDENAR la prosecucidn de los trimites de la solicitud de registro de la marca *“CEDM
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL®, clase 35, Acta N* K2140/2016,
solicitada a nombre de Centro de Estudios de Derecho © e

SRR AN N AN
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2246 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDP
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 82147/2016, SOLICITADA POR
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADID), ——cssustensrssssssrsnnnsssmnsssssnssnssnnssssnssnensasnnssnnssnnnsssnns

Asuncion, ,f

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Centro De Estudios
De Derecho Privado en contra de la Resolucion N* 2246 de fecha 12 de julio de 2017, dictada pnr I
D|TCLL|{1"|I d'.'_ll M“ILJ; }III sEEwE T T e e e T S S S RT Pl I I Iy

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2017 se presenta ¢l representante convencional de Centro De
Estudios De Derecho Privado, ¢ interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucian N* 2246 de
fecha 12 de julio de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, — e "

Que, en fecha 29 de setiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedit el recurso de
HI]H'HL‘:‘(’I] in[tﬁ"‘p“t‘HT:]“----------lllrflr--l!--llllnlllul-ull----------n-n-------"----n----"------"-----.-.-",_-pr-",,||r,._...| ..........

Que, el representante convencional de Centro De Estudios De Derecho Privado expresa agravios en
fecha 02 de marzo de 2018, Por providencia de fecha 05 de noviembre de 2018 esta Direccion Hama a Autos
F;ﬂ‘a R'.'ﬁﬂh"'.'r. e L e L L L L L L L L E L T e ey

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.)Que la solicitud de registro de fa marca "CEDP CENTRO
DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35, Que
habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direceion 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 nembre gendrico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comerclo para calificar o
describir alguna caracterfstica del producto o serviclo.”, En consecuencia no ha lugar a lo solicitaclof.,.)", —

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; *(.) No obstante, existen registros
anteriores con expresiones similares que pertenecen a otros solicitantes, sin embargo, estos no incurren en
alguna prohibicion de ki Ley de Marcas, a fin de puntualizar lo manifestado dejo expresa constancia de que
las siguientes denominaciones son marcas registradas vigentes tal comao se poded observar en los medios
informaticos de la Institucién ../.. Es necesario destacar que, en Derecho Marcario, la denominacion
solicitadit debe ser examinada en su conjunto y no de manera aislacda en fo que concierne a los elementos
que componen la misma, Dicho esto, es evidente que la denominacion solicitada como marca por mi
principal  CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO, en st um_mnm. ne _nm."ri ser _J.Hn.i.\
considerada como genérica y/o descriphivaf..,)" = ===« sss st s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jnterpuﬁtnl.......................................................“....u....“,“.,,...,_.______,,,_________________,______,___,,

Que, la jurisprudencia y doctrina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el cardcter de genérica, respecto de un producto o servicio, umnrin la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al
producto o servicio pertenece, Dicho caracter debe desprenderse del significadfs
consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs, 01 de autos se aprdf%
registro de la marca "CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADCY fue g
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2246 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CEDP
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 82147/2016, SOLICITADA POR

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO, —=--ressssssaccnncanascnscannnacasnanananas -
seryicios de 1o glase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios
comprendidos en la clase 35; especificamente la gestion de negocios comerciales y trabajos de oficina”, -«

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “CEDP CENTRO DE ESTUDIOS
DE DERECHO PRIVADO" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemaos preguntarnos
§l dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido,
tenemos que la denominacién "CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO" no constituye el

nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 35 del nomenclador internacional.

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “CEDP CENTRO DE ESTUDIOS DE
DERECHO PRIVADO" representa una creacion lingtifstica distintiva. Esta singularidad emana de la
articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual
para adguirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora, —-ssem i,

Quie, esti combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado, En virtud de ello, se puede afivmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
tII_1L'II'lIld_ILIH I‘IHI'H Hllr L‘lHﬁII‘i".‘I‘id ':l}"ll] Ht{:‘ll‘lrlt“ (¥} lltlht'r.lF!LIV"l---aa----n.-----aa..--------------.---------.---------- rmamssmEEE

Que, al respecto, ¢l Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diclendo: “La marca evocativa es aguella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propredad o caracterfstica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de Ja actividad que desarrolla
s titular. /. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles, El argumento
en ef gue se basa esta afinmacion es gue cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con elflas. Esto hace que el
titwlar de una marca evocativa deba aceptar, o no ;J:rm la Jm;n-dn gue otras marcas evoquen tamhién las
smas jflej'lf(*fthl;l T L I L Bl 0 T s N PSR PRSI SRR RS

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado, Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 35 que también utilizan denominaciones similares a la solicitada en autos. En ese
sentido, segan la basqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion, también se encuentran
registracis lus mircas: CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACION (CEPEP), Registro No, S1081%;
CEE CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS - UIP, Registro No, 616264, CE] CENTRO DE ESTUDIOS
JUDICIALES | Registro No, 546003 CENTRO DE ESTUDIOS RESFIRATORIOS CER. Registro No. 481026;
CEDT CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO TRIBUTARIO, Registro No. 489472, extremo que demuestra la
coexistencin de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la
misima clase, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de
FORISIO wetual I.“NjuI,”,NFW“"- O TIBITO, wrrsssmasenssmsasausurnsssanensmnsinsnnnns Panm—— R ————

Quie, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso ¢) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, uspuulﬁuutltuws técnicas prulclpulus de su servicio, uhlm‘.’mdu]u A Fecurrir a Cirgus

naturaleza haaua 0 espec Humuuu-s tecmecas principales de sus servicios, es uudq‘ﬁ'ntarnﬂ e
dotado de clerth personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un um’ﬁtuu; lines;
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una mismi Cmpresi, ssss--s--..--4



DIRECCION MACIONAL DE

4 % PROPIEDAD 4% GOBIERNO pit | PARAGUALI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

Resolucién N'__D_3 0 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2246 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CEDP
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 82147/2016, SOLICITADA POR
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVAI(), cmmseasassaassssesssessaserssessentsessessrasssressssnpnrannnssannannans
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccidn considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta
dentro de las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, -

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N® 2246 de fecha 12 de julio de 2017 dictada por la Direccion de
BAATCAS, srrnntsnmnrornsensmessms smmmsmm s s s e o w0 W00 008 B R R A

Art. 29 ORDENAR la prosecuciin de los trimites de [a solicitud de registro de la marca “CEDP
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO", ¢ lise 35, Actia N* 82147/2016, solicitada a
nombre de Centro De Estudios De Derecho Privado, -=--sssssas -

Art.30  NOTIFIQUESE. - --e-es S S

fit -.‘:-1'|.|:-::',':' -‘-': I:I;.l-'!.‘a
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N? 3154 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“FARMAHORRO Y ETIQUETA®, CLASE 44, EXPEDIENTE N*® 09650/2017, SOLICITADO POR CALEYA
INVESmEmS cﬂRRIh--i-iil---r-r---r-rr‘----r----I-'-'I----I-----‘--------l-'-lﬂll-'l-F'Il-'!llll-l-lllll'.'l‘l‘l‘lllI'l"l‘iillll‘ ------------------

Asuncion, 29 HM EEZE

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de CALEYA
INVESTMENTS CORP., contra la Resolucion N¥ 3154 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada [mr b
Direccitin de Marcas, T PR EPRT PR EeEa

RESULTA:

Que, en fecha 15 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de CALEYA
INVESTMENTS CORP, ¢ interpone Recurso de Apvlat ian en contra de la Resolucion N 3154 de fecha 26 de
octubre de 2017, dictada por la Direceidin de Marcas, - HeeEAeELsRETR R e e s et s s e s e ns ssnn s aa s s nar srnnes

Que, en fecha 8 de febrero de 2018 fue dictada la providencia que coneedid el recurso de apelacian
““Erljuﬂ-slnlh......-..-...............-....."......-...................".....-......."...1............................;..............-n-

Que, en fecha 20 de febrero de 2018, el representante convencional de CALEYA INVESTMENTS
COREP, exprest agravios, Esta Direccion General tiene pnr pwwnl.uh la l.".ti‘rl!"hll".lrl de .mrmm y llama autos
para resolver en fecha 18 dt’l]umnd? 2018, R T WK A ke R e e it e M M

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera quer *(..) Que la solicitud ha sido sometida a examen de
fondo, de conformidad con la Ley 1294/95. « CONSIDERANDO: Que la solicitud de registro de la marea
"FARMAHORRO y etiqueta” ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 44, Que habidndose
realizado la biisqueda de antecedentes de fa citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca "FARMACIAS DEL DR. AHORRO, registracla con el niimero 416929 en techa 20 de Noviembre oe 20105
a favor de VICTOR RAMON MUNOZ SOSA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas,
muy semefantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion
entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 6 de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta; () Que tal resolucidn no debe
considerarse valida, ya que la solicitud de mi comitente cuenta con numerosos elementos diferenciadores
para con la marca antecedente, como ser en relacion a la conformacion gramatical, al plano fonético, a la
extensiin de las denominaciones, comao asi también dentro de la vision de conjunto que se debe tener de
las mismas. Que en primer Jugar, se vishimbra que entre la marca de mi prineipal y la marca antecedente la
diferencia en euanto a la conformacion es evidente, puesto que la solicitud rechazada “FARMAHORRO Y
ETIQUETA" cuenta con un solo termine que la conforma, siendo asiuna denominacidn simple; imientras
que el antecedente en cuestion se constituye en una denominaciin compuesta, ya que cuenta con cuatrn
términos que la componen "FARMACIAS - DEL - DR < AHORRO" ../.. Que la solicitud de n jante,
"FARMAHORRO Y ETIQUETA" _y.; cuenta con rvgnmn concedidos a nivel internacional
clases como en 12 4, 35, 05, Z5(...) +=sssesssessasssnssasassnsssnssssnasmsnsrsnamssssssssssssssnanarnrnannnsy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N9 3154 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FARMAHORRO Y ET'{QUETJ&'* CLASE 44, EXPEDIENTE N*® 09650/2017, SOLICITADO POR CALEYA
INVESTMENTS CORP «exesoseassssinsorscnnsssessssnesssunamsnasesssassmasisansntans sapsatsssentstutsssassbsiassant anesessassns

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i||“~r||[|u5{u.----..---.-u“..u"..-..+--+_++-..+ ...................................................................................

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a constituir UNA MArCA, s==+==ersmssrmsrrentcrssinsnsasesintrsresr e ses s sa s s srea s cnasina it

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre |a solicitud de registro de la marca “FARMAHORRO Y ETIQUETA" en la Clase 44 y la marca base de
rechuzo “FARMACIAS DEL DR. AHORRO Y ETIQUETA” Clase 44, —«ceussmmimmiimmmmiii e cssaasiaaans

En ese sentido, del contraste ortogrifico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca
solicitada “FARMAHORRO", se halla compuesta de un solo elemento resultante de la union de las palabras
FARMACIA+AHORRO; diferenciandaose la marca registrada que cuenta con cuatro elementos “FARMACIAS
DEL DR, AHORRO", lo que le otorga una estructura mas extensa y una connotacion conceptual distinta
respecto de la marca solicitada. En el siguiente cotejo se corroboran las diferencias graficas y fonéticas
SRLre 1as marcas anallzaclag: cseeessemcmmemmmimrc s e s s s e s ————

FARMAHORRO Y ETIQUETA (solicitada), y
FARMACIAS DEL DR, AHORRO Y ETIQUETA  (muarca buse de rechazo)

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esty Direccion General considera oportuno
traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro
“Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar of
Unico SIgHo que Compone una marca, pari utitzarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no
necesarfamente implica gue esas marcas sean confundibles.™ En el presente caso, vemos que el hecho de
cormpartie un elemento, no basta para inclinar a balanza a favor del rechazo, mas ain, teniendo en cuenta
los demis elementos que seran analizados en conjunto en la presente resoluciion, s .

Que, desechando el andalisis fonético-gramatical, vemos que la mirca en trimite de registro
“FARMAHORRO Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura de los servicios en la glase 44, presentando su
solicitud con la siguiente descripeion: “..Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y
de belleza para personas o animales: servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.,. ™, Mientras que, la
marca base de rechazo “FARMACIAS DEL DR. AHORRO Y ETIQUETA" posee el registro N°® lﬁgf:'i '
servicios de la glage 44 del nomenclador internacional: . tales como consultas en mate

n'u_-:'l'rw-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 3154 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAHORRO Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N® 09650/2017, SOLICITADO POR CALEYA
INVESTMENTS CORP.---ssossessrencanmsannsanaienassmnsnmessnns e s snnsenses S

servicios médicos en general”. Del contraste de coberturas se concluye que existe una clara diferencia de
Htiru’t']:‘s:lml‘dra'i"!h. L AL LR LR L R SR R L L L e e L L L R LR R Ll Ll N esna———

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema segundo por nuestro sistema mareario es ¢l
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, tramitdndose cada
solicitud mediante expedientes separados, De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye Lo 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 analizadas comparten la misma
clase del nomenclador internacional, pero los servicios por ellas amparados son diferenciables, =«reeseeeeeees

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(...) El hecho que un producta o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con olros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrid determinar que en clertos casos podrin
coexistir en ol registro marcas similares para productos distintos, aun cuando estos se encuentren
clasificados on fa misma {-1!”“_1!"“}'.....,."...................-.... N

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etigueta diferenciadora que contiene la
denominacion solicitada con una tipografia especial en letrag imprentas de color rojo, al margen (zquierdo
se visualiza la figura de un corazan, aportando este elemento cierta distintividad a la marea, Cabe resaltar
que la etiqueta solicitada difiere '.lrnpliamurﬂtr de la etiqueta de la marca antecedente, como se aprecia en ¢
siguiente comparativo: —-------------- e erreneens :

marca solicitada marca antecedente

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmer ey ST
pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia .uinunmmumcw Vil ©
final a la que ha arribado el A-quo, - i:_ﬂ. Y

niering
de | indusarial

- 'I,H:t cr"r.LE<
X upietad intelecial

ﬂu:-tmﬂu’lurn -]

! Direceitn Macional de Propledad Intelectal dDINATT, Bieciriey p-mr e v de memvars o Paringgaay, p, 230 I'ﬂm:dhk og_, e
hrtgs: Swowew alimaps oy portal v Spropeedad -indusivia | msrgas 'dirgg -




DIRECEION NACIOMAL DE

PROPIEDAD GOBIERNO pii | PARAGUAI

Q)EEEE;ECTUAL d‘l?.AGUA.Y REKUAI
Resolucién N* Q

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 3154 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAHORRO Y ETIQUE‘TA" E‘LA.SE 44, EJ{PEDIENTE N" ﬂ?ﬁ.’rﬂa’!ﬂl? S{JUCITADD PDR CALEYA
INVESTMENTS CORP.essssassussas aon R ——— S e S

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art, |¥ REVOCAR la resolucion NU 9154 de fecha 26 de octubre de 2017 dictada pm la
[hﬂlilﬂh [i‘ M e s, e S . -
Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registra de la marca

*FARMAHORRO Y ETIQUETA®, clase 44, Expediente N® 09650/2017, solicitada a
nombre de CALEYA INVESTMENTS CORP. -se-s2o

Art, 10 NU"I"IF[QUESE.------ R T T e phe S SR
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 619 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ICE CHILL",
CLASE 03, EXPEDIENTE N* 17912/2018, SOLICITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS B.V, «ressrsmsscmmmmiscssnnes

ARG, 19 H,&_‘f ZDEE

VISTO; el recurso de apelacion interpuesto por el representante convenclonal de Unilever P
Holdings B.V. en contra de la Resoluaidn N* 619 de fecha 02 de julio de 2019, dictada por la Direceion de
M;”'{';m‘ }';.-.. A — A B R . AR S R e S P T TR TR e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio de 2020 se presenta el representante convencional de Unilever IP Holdings
B.V., e interpone Recursn de Apelacion en contra de la Resolucian N* 619 de fecha 02 de julio de 2019
dictada por la Direccidn de Marcas, s«=sssesssemimmmmimm s s i s s

Que, en fecha 28 de septiembre de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso
"'Iltﬂ‘l“"_"ﬂt[]l ----------- EEEEEEE R b Lt e T e et R 1

Que, en fecha 26 de octubre de 2020 ol representante convencional de Unilever 1P Holdings BV,
eXpreso agravios, Esta Direcolon General tiene pror |u'r-sf+m'.|:|'.1 [t eXpresion ile Apravios y Wama it [vira
resolver en fecha 26 de noviembre de 2020, — = -rerrrerrsrmmms s rrmr s ssns s sanssssnssrasss srnsesas s s s e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera ques 5. Qe la solicited de registro de la marca 1CE CHILL
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habuéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de fa marca “CHILL",
registracla con el nimero 461055 en fecha 8 de funio de 2008 & Gvor de REEF COSMETICS S.A., Comentario:
Que las denominactones son casi idénticas, muy semefantes, no podrdn tener coexistencli patcifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo gue de conformidad al articulo
6¢ de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadog.,, )" -« oo seressssismmnmis s,

i.',}llt!, entre olros argumentos, se H.g!'ﬂ'ui'd | representante conver wional de U!‘l“ﬂ’l‘:rlP Haldjngu B.Y. Y
manifiesta: “(.a denominacton “ICE CHILL® suena diferente o “CHILL™ en razon de gue si bien contienen
una palabra en comin, la marca base de rechazo cuenta con una etiqueta caracteristica, eso la hace
inconfundible con fa marca en cuestion, razdn fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de
estas ya que la pronunciacion es totalmente distinta de modo gue, no existiendo identicicd en L
denominacton, la pronunciteron de cada marca no permiticd confusion alguna /. En segundo lugar, es de
swma importancia hacer notar a la Setiora Directora Genera que la marea de mi mandante tal como se
presenta ya se encuentra registrada en otros paises /. A mas de lo expresado cabe agregar gue “ICE
CHILL" es una marca reconocida v de gran renombre en el mercado, vade decir que la marca goza de gran
difuston, de hecho, mi mandante UNILEVER NV, pasee una reconocida ¢ indiscutible trayectora en ef
mercado por Jo cual la marca evoca mdefectiblemente sy origen empresarial, Acompanio mateial
P”hﬁ”mrjul frnd e e sse e ssms e es s e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia Ot

'int':rpucﬁrn“‘...“............u.........“.....".........................u.........“... ......“...u......_.-..-.:.'.I..g?:g.-'..‘:_..,u‘
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 619 DE FEC]*EA 02 DE JULIO DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ICE CHILL",
CLASE 03, EXPEDIENTE N® 17912/2018, SOLICITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS B.V, «-=sesesessmssincacanaes

Que, en primer termino, el anidlisis marcano debe ser realizado en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultanea, el resultido que arroge s vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de deternunar si existe posibihdad de contusion entre las mismas, —----+

Que, en el caso que nos ocupa, s ben la marca sohcitada y la marca antecedente comparten
elementos en comun ello no necesanamente conlleva a gque sean confundibles entre si, toda vez que el
stgno distintivo gue se pretende registrar posea elermentos que le otorguen identidad marcaria, =---=--------

(Que, o los efectos de cotejar lis marcas en pugna, existen critenos generales avalados, tanto por la
doctning como por la junsprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asl como del aspecto ideologico o conceptual, Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas, Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente, Se puede percibir a simple
vista L diferencin exiSTentie enire Jis (TIISITAS s sss s oasstnsttammmesmsssssssssssssssnsssanstasssssssassmesssssassssssnnns

ICE CHILL (solicitada), v
CHILL (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesaniamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diterente. En ese contexto, analizando el campo ortografico y fonético de las marcas
en pugne, se advierte que la denominacion cuyo registro se solicita *ICE CHILL" (clase 03) introduce una
vartacion en la composicion de la denomimacion ya gque utihiza el elemento "ICE" acompanado del vocablo
CHILLY, enoese sentido, la marca solicitada posee una longitud distinta ya que se halla compuesta por dos
vowablos, dos silabas y ocho letras en total; en relacion a la marca antecedente *CHILL" (clase 03) que posee
un vocablo, una silaba y cinco letras, Dichas partculandades otorgan a cada signo una identidad visual y
fonética diferenciada en el analisis comparativo, Desde esta perspectiva, la comneidencia en el término

CHILL, por si soli, no resulta suficiente para generir confusion, =

Fn tal sentido, Jorge Otamendi sostiene quet K derecho marcano no protege pretijos o particulas
comunes caando no constituyen por sl nismos el signo distintive,” En ese sentido, como es sabido, Ta
proteceion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma wmslada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada se extiende al uso en
conpunto del signo denominativo asl presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados
de forma separada, razon por la cual esta dependencia admuustrauva considera que tales elementos
pueden formar parte de otra marca, atin en la misoma clase, toda vez que L marca posterior posea elementos
que la diferencien de la marca anterior, «ss it st s s s et e s e

Que, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles o las marcas por el
solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en comun, siendo que como se sabe
el analisis debe ser en conpunto, EL tratadista Otamendi, explica ciertos eriterios a ser tomados en cuenta
para tealizar un correcto analisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolues
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 619 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'ICE CHILL"
CLASE 03, EXPEDIENTE N® 179122018, SOLICITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS B.V, - woen

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

Art. 18 REVOCAR ] i Resolucion NY 619 de fecha 02 de pljimdi 2019 dictuca |mj la Dhreccitn

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “ICE
CHILL®, clase 03, Expediente. N* 17912/2018, solicitada a nombre de Unilever 1P
Holdings B.V, <« xcccscnsiemiainiiiiniiiiniiniaisssninss samemrmrrmsag seassns PP SR AR S O s o

Art, 3¢ NOTIFIQUESE.

Panela Cristaldo
hh'%‘i:'h‘ﬂ” Eeftal Interina
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Resolucidn N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 619 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ICE CHILL",
CLASE 03, EXPEDIENTE N* 17912/2018, SOLICITADA POR UNILEVER IP HOLDINGS BV, -+srersssersnsssaes sspeen

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA L EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue; (.0 La comparacton visual de fas marcas denominativas se basa en un andlisis del nomero v fa
sectienci de las letras o caracteras, la posicion de las palabras o de los caracteres colncidentes, el mmero
de palabras y la estructura de fos signos (por efemplo, fos elementos denomimativas separados o inidos
mediante guiones) [ | Se entenderd que existe sanlitud fondtica st el sonide de b pronunciacion de fos
elementos verbales de Jos signos comparados fuese of mismo, o lo saficientemente cercano pari gue ne se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clive para deterninar fa impresicn fonética general oe un
stgno denominativo son sus letras y silabas y su orden v acentuacion particulares, El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va que ina similitud fonética
estari determinada por fas silabas comunes v su combinacion idéntica o similar, Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas aguales pero otras diferentes o con un ritmo  de
pronunciacion diferente prlr lo gue son fondticamente diferentes: Signo antertor CLENOSAN .'u,gun
;Trhf{*‘ﬂm ALEt :#-,,,"Nfr T T T T e T P PP PP PRI i i i il e i s

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fibrica y de comercin® que: “Para
apreciar la posilwlidad de confusion no son determinantes los iiversos detalles, sino fas caracreristicas
tipicas, laumpresion gened] v los principales elementos defl signo™, En ese orden de adeas, st bien es clerto
que entre las denominaciones existen clertos elementos en comtin, difieren en la COMPORICIGn e los
demas elementos, por ello no necesanamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues,
en su conjunto, son diferentes una de Lo otea y defan una impresion diferente que aleja toda posibilidad de
que exista una confusion entre dichas marcas, — -« rrrrrsserssTinssersesersIsaneseras

Que. la firma solicitante ha agregado a autos, copla de los registros extranjeros de la marca “ICE
CHILL" en la clase 03 en las oficinas nacionales de propiedad intelectual de Brasil; Chile; Guatemala;
Honduras; Pert; Arabia Saudita; Gran Bretana e Irlanda del Norte; Japon: Hong Kong; extremo gue nos
permite colegir que la intencion de a firma solicitante es extender su registro marcario a nuestro pais, =—-

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera impaortante mencionar que la firma
solicitante Unilever IP Holdings BV, posee dos registros de marca en la clase 03 que también utilizan el
elemento ICE como parte de su denominacién. Al respecto, al realizar la bisqueda en la base de datos del
sistema informatico institucional se verifican los siguientes registros: CLEAR [CE COOL MENTHOL,
Registro No. 598084; JCE FROST, Registro No, 497003, == reecormsimmimsssimanmmmanees CarTensErTEETser— -

Que, las denominaciones de la marca solieitada y el antecedente difieren en la composicion de sus
respectivas denominaciones, la diferencia en el primer elemento genera que sean distintas en el plano
ortogrifico y una marcada distincion fonética, debido que al pronunciaclas una a continuacion dee la otra,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es disimil; ICE CHILL - CHILL, Es por ello, que esta
dependencia administrativa considera que podran coexistir de forma pacifica en el mercado,s=sersmmeereeee

Que, en base a lag consideraciones de hecho y de derecho EXPLestas, habiendose realizado el

posee las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse |
las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Mareas, corresponde revoear la Resolucian recurri
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1065 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *MILLION®, CLASE 17, EXPEDIENTE N° 41751/2018 A NOMBRE DE RICARDO

Asuncion, 2 9 NAY 0%

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Gladys
Zunilda Ramirez Nufiez en contra de la Resolucién N° 1065 de fecha 04 de diciembre de 2023, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIZIos0s, ¥; «---ssmmmmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 29 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de Gladys Zunilda
Ramirez Nufiez e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1065 de fecha 04 de
diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----=«--sssseemmmemommcromn e

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto. —

Que, en fecha 14 de abril de 2024, el representante convencional de Gladys Zunilda Ramirez Nufiez
expreso agravios; en fecha 17 de abril de 2024 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la
expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley, —----==ssssmmemeemecccace.

Que, en fecha 07 de junio de 2024 el representante convencional de Ricardo Maassen contestd el
traslado de los agravios, en consecuencia esta Direccion General dictd la providencia de Autos para
resolver en fecha 04 de agosto de 2025, ---—------mmmrmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)la solicitud de registro es presentada para cubrir
los productos de la clase 17, especificamente;: “Todos los productos®, tales como: “Caucho, gutapercha,
goma, amianto y mica en brute o semielaborados, asi como sucedineos de estos materiales; materias
plésticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricacion; materiales para calafatear,
estopar y aislar; tuberias, tubos y mangueras Hexibles no metalicos™. Mientras que el oponente protege los
servicios de la clase 35, especificamente; “Todos los productos” Tales como: “importacion, exportacion,
representacion, distribucion, comercializacion y venta de articulos de libreria en especial cinta adhesiva y
cinta aisladora”. Que, atendiendo lo expuesto precedentemente podemaos notar que no existe relacién
alguna entre la solicitud de registro y la solicitud presentada con anterioridad teniendo en cuenta que; la
solicitud pretende proteger productos que no guardan siquiera relacién con la oponente. Que, ademads es
importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1294/98 em sui articulo 7° habla sobre el sistema
Hﬂfﬂfﬂ.ﬁf"ﬂ. J S —

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del oponente y manifiesta:
“(..) En la resolucién, la directora expone que fa solicitud de marca no esti relacionada con la marca
registrada por mi mandante, cabe resaltar que ambas protegen el rubro de PROVEER materiales aislantes
/. Clase I7: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, asi como sucedineos
de estos materiales; materias pldsticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricacion;
materiales para calafatear, estopar y aislar; tuberias, tubos y mangueras flexibles no metélicos. Nota
explicativa: La clase 17 comprende principalmente los materiales aislantes eléctricos, térmicos o acusticos y
las materias plasticas utifizadas en procesos de fabricacion, en forma de hojas, placas o varillas, asf
ciertos productos de caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y sus suceddneos. .../,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1065 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MILLION", CLASE 17, EXPEDIENTE N® 41751/2018 A NOMBRE DE RICARDO

mandante en clase 35, la misma relacionada al comercio de los mismos productos: Servicios de la clase 35,
de acuerdo al siguente detalle: tales como: importacion, exportacion, representacion, distribucion,
comercializacion y venta de articulos de libreria en especial cinta adhesiva y cinta aisladoraf...)". -====-====---

Que, la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, manifiesta: “(..)Jen efecto, la marca
solicitada por mi mandante ha sido depositada en la CLASE 17, y ampara: "TODOS LOS PRODUCTOS EN LA
CLASE 17*% a saber;"Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, asi como
sucedineos de estos materiales; materias pldsticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de
fabricacién; materiales para calafatear, estopar y aislar, tuberias, tubos y mangueras flexibles no metalicos"
en tanto que, la marca de la adversa legal protege SERVICIOS comprendidos en la CLASE 35, en
especial:importacion, exportacion, representacion, distribucion, comercializacién y venta de articulos de
libreria en especial cinta adhesiva y cinta aisladora,...” Que, indudablemente entre tales clases, los
productos de la adversa legal y los productos de la marca de mi mandante en particular, NO EXISTE
NINGUN TIPO DE RELACION, a pesar del esfuerzo antojadizo de la adversa por demostrar lo contrario.Que,
existe una copiosa, constante y uniforme jurisprudencia, sentada por ésta Direccion en el sentido de
posibilitar el registro de marcas similares y/o idénticas cuando existe una notoria diferencia entre los
productos y/o servicios de las clases que corresponden a las marcas en pugna. (...)" —---=rssssmmmsmessmsaaaae

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposicién, se encuentra
vigente. En este sentido, segun la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 415778 de la marca "MILLION",
clase 35, a nombre de Gladys Zunilda Ramirez Nufiez, yencia 12 de agosto de 2025, venciendo a su vez el
plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como
lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N® 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *(..) Podrd
solicitarse la renovacién dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (... )"~

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposicion, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde confirmar la resolucién recurrida y ordenar la continuidad de los tramites
del registro de la marca “MILLION", clase 17, solicitada por Ricardo Maassen, —-=--===-===rrsrmmemmmoronroeeeeaees

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1065 de fecha 04 de diciembre de 2023 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -—-------=----ssmsmmsemmmmmimninncenee e

Art, 28 ORDENAR l|a prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“MILLION ", clase 17, Expediente N°® 41751/2018, solicitada a nombre de Ricardo

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1494 DE FECI'-{A. EH DE NOVIEMEBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AL
AIR-LIFE", CLASE 39, EXPEDIENTE N* 93803/2019, SOLICITADA POR MEDI PLAN S,A, s==sssssssansanrasassannss

29 WAY 2006

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MEDI PLAN
S.A. en contra de la Resolucidn N* 1494 de fecha 04 de noviembre de 2020, dictada por la Direccidn de
MH.J'{.'HE, ?r. e 5 0 o 5 060 0 o 0500 0 0 1 0 e 0 0 0 o 0 O 0 0 6 O A B A 0 A A B e B e I 8

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 202 se presenta el representante convencional de MEDIPLANSA,, ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1494 de fecha 04 de noviembre de 2020
dirladﬂ I“]r Ia r)""i;l{';'i.ﬁn dl“ MHI't'ilﬁ. B e L L N P T T

Que, en fecha 23 de septiembre de 2021 fue dicvada la providencia que concedid el recurso de
Hpulacl,ﬁn 1"[”"[’1'“5'”-ll'I'Il-llll+++1f—rrrilllr"i ----- L T T T Ty

Que, en fecha 22 de febrero de 2022 el representante convencional de MEDI PLAN S.A. expresd
agravios, Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y [lama autos para resolver
en fechd 02 de Marzo die Z02Z, mscreomosmrmosmmmnn s s m s e o — 8 S N A8 TS g s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucian recurrida considera: (..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de fa
citadla marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de fa Ley 1294/98 de Marcas,
que dispone que no pueden constituir marcas; "Art, 2 inc. ¢) ... los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en ef
comercio para calificar o describir alguna caracterfstica del producto o servicio.”, La denominacion en s
traduccion al espanol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que
desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado”, —«ssrsesrmmmimmmmimmmimmirmissssrmssrsenrnes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(..) Que, en primer lugar vengo a
solicitar la no reivindicacion de parte de la denominacidn, por lo tanto en la hofa deseriptiva se observaria
de la siguiente manera: No se reivindican los derechos sobre las palabras “Air Life”. Que, esta Secretaria ha
abjetado a la solicitante en estos autos, mencionando que la solicitud es de caridcter “genérico”, por este
motivo vengo a solicitar lo arriba mencionade, Por lo tanto, una vez que dichas denominaciones no sean
reivindicadas, se protegerin solo las Siglas “"AL"(..)" == ++sssssersssssmmmsnnsmsrsnsnssrsiassmssnns s sasssansssanss

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoea, aflirman gue una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y cornentemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se uprecia l]'llt‘ la s :
registro de la marca "AL AIR-LIFE" fue presentada para cubrir J_m_.s_-:m_cma_de la clyge 39
internacional, especificamente: “Transporte A6rep s w=ssssssassansssssmssamesnnnns 4‘--1 B T

rEdal ||l'|.-|ﬂl.|l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1494 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AL
AIR-LIFE", CLASE 39, EXPEDIENTE N* 93803/2019, SOLICITADA POR MEDI PLAN S.A, -=--ssssnnseannmmnnananes

Que, es importante sefialar que conforme se desprende del esento de fundamentacion del recurso
presentado por el representante convencional de MEDI PLAN S.A., en fecha 22 de febrero de 2022 bajo
Acta N* 2211572, que se ha solicitado la no rewindicacion de los vocablos AIR LIFE de la denominacion
solicitada, En ese sentido, la exclusividad pretendida por la presente solicitud de registro es referente al
F:rimurelﬂmuntu L 0 00 00000 00 000 00 00 0 0 e o e B i B

Que, @ los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "AL AIR-LIFE" resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la
designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion “AL” | *AL
AIR-LIFE" (no reivindicados los dos altimos vocablos) no constituye el nombre habitual con el que se
designa a los servicios de la clase 39 del nomenclador internacional s« s

Que, esta Direccion entiende que la presente solicitud de registro representa una creacion linglistica
distintiva, Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que
trascienden su significado individual para adquirie una identidad marcaria robusta y diferenciadora, —-----

Quie, esta combinacion estratégica de térmimo 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 o descriptiva, -=«ssssmsms e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
st titudar../. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propledades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueds impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 Caracterfsticas, "« -« ssssssimr st e sesssssssissssissersasannias

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecty, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 39 que cuentan también utilizan los vocablos AIR y LIFE como parte de su
denominacion, En ese sentido, segin la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion,
también se encuentran registradas las marcas: AIR EUROPA, Registro No, 574631; AIR ONE, Registro No.,
477480, AEROPRESS AIR CARGO, Registro No. 564793 OYO LIFE, Registro No. 512201; VITAL- LIFE,
SLOGAN; SERVICIO DE EXCELENCIA I, Registro No. 542568; LIFE IS ON SCHNEIDER ELECTRIC, Registro
No, 441769; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a
nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Direccién no encuentra fundamentos
legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro,--«-=---- sesmmssnssaseainssaes

Que, como se ha mencionado, la Resolucidn recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso ¢) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la torma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza

ey (0 i =ded Endurial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1494 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA AL
AIR-LIFE", CLASE 39, EXPEDIENTE N* 93803/2019, SOLICITADA POR MEDI PLAN S.A, =secsssssausmnsuansnanns

ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el conjunto de servicios(o productos) que provienen de una misma empresa, - sans:

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, I'mhlsf-ndm{* l‘t'rl|l.-"ll'lll el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccidn 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 Resolucian recurrida, s=-eseeesseemeseees

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

Art, 18 REVOCAR la Resolucidn N* 1494 de fecha 04 de noviembre de 2020 dictada F"" la
I}lrl“ll h‘l” f‘l‘._l Marecas. o e A R i B R A i BN A - -

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca "AL
AIR-LIFE", clase 39, Acta N* 93803/2019, solicitada a ne MEDI PLAN 8. A, — ===

Art, 38 NOTIFIQUESE -+-ssvevssesssssssonssssenssnsenses it ons

::::::::::::

 Direccian b
H!r::ﬂ'ﬂ'\l"""i" :
=
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1150 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 64110/2020 A NOMBRE DE
INMOBILIARIA RAICES 5.A. svesvesscrasaaceansasnarassansassscssssnmmmramsnmmmnennsnassanmenssnssansennsessasssnyssnnsesnrnsre

Asuncion, 19 Mml Eﬂiﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convenclonal de la firma DC
COMICS en contra de la Resolucion N 1150 de fecha 22 de diciembre de 2023, dictada por la Direceidn de
A.‘illl'ltl 'H M“rl:aril’ﬂ l.,irjgh!.‘“.'ﬁ. }r'. R AN AR R T T TR RTINS N T ETENE T TANEI AN A A

RESULTA:

Que, en fecha 02 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de DC COMICS, e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1150 de fecha 22 de diciembre de 2023,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIOSOS, ««sreerrremrsrmasrsmmsmenssrssnsrssssnssnsssssssnasssnsssnns

Que, en fecha 15 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto, —

Que, en fecha 29 de mayo de 2024, la representante convencional de DC COMICS expresd agravios;
en fecha 04 de junio de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el traslado
ala rnntrapﬂrtv por p] Plﬂ?-ﬂ ril" |p}'| T R R e

Que, en fecha 09 de agosto de 2024, el representante convencional de Inmaobiliaria Ralces S.A,
contestd la expresion de agravios, en consecuencia, en fecha 12 de agosto de 2024 esta Direceitn General
dicta la providencia de Autos para resolver, - seenes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (., )Que, no extste ninguna posibilidad de confsion
entre las marcas AQUAMANSA, solicitada en fa clase 35, y AQUAMAN registrada en fa clase 33 v otros,
debido especialmente “a la diferente naturaleza de los productos/servicios protegidos por las mismas”. La
marca solicitada cumple con los requisitos de novedad v especialidad requeridos por nuestra legislacion
marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que puedan eventualmente
Justiticar su rechazo. Que, la marca registrada AQUAMAN, en la clase 33 protege; "productos como bebidas
alcohdlicas®, v la solicitada AQUAMANSA, clase 35 protege: “Servicios de agencias de informacion
comercial. demastracion de productos, servicio de gestion de proyectos comerciales en el marco de
proyectos de construceidn, presentacion de productos en cualquier medio de comunicacion para su venta
al por menor. publicidad”, como se puede notar los servicios y productos no guardan ninguna relacion
entre ellas, lo que nos da la patta que podrdn coexistir pacificamente {...)" =——s=ssremerrsmmsnsmssssssissms

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l apelante DC COMICS y manifiesta; *(...) Estas afirmaciones
demuestran el poco profundo andlisis al que fie sometida esta oposicion pues cdmo podrian no ser
canfundibles dos marcas que son extremadamente similares la una de la otra , al punto de ser
pridcticamente idénticas entre s, gozando ademds Ty marca de mi mandante de los caracteres de fiuna y
notoriedad y estando la misma registrada en nuestro pais no solo en la clase 33, sino también en las clases 5,
9, 14, 16, 18, 20, .-H 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41. Ademds, de los r(.gmnn.s .I'ur.ah'-. ciahe dt-\rau ar tlru




DIRECCION NACIDMAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO ort | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N'_0_3 0 6

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 1150 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 64110/2020 A NOMBRE DE
INIVORIL LARIA BATTIRE 8 A inmn st im im0 8 R A A

Juridicos para Justiticar el rechazo del registro de fa marca AQUAMANSA, ya que es precisamente en
atencion o defender fos intereses de los consumidores que no deberia ser permitido el registro de una
marca extremadamente similar, cast idéntica a una preexistente /.. ante la presencia de marcas notorias
yio famosas y ante su tesgo de dilucion, el criterio de especialidad cede, es decir, ya no es estrictamente
necesara una igualdad de clases ni tampoco una estrecha relacion entre productos y/o servicios

{TIF’H"’TIJ.\T...J" I

Que, la representante convencional de Inmobiliaria Ralces S.A. manifiesta en su escrito de
contestacion del traslado de los agravios: "(...) La adversa en su escrito de expresién de agravios ha obviado
el importante hecho de que su marca fue registrada en clases diferentes a la de mi mandante, lo cual no
puede haber confusion con los productos o servicios prestados, Conforme a lo manifestado, es obvio que la
principal actividad comercial de la firma oponente gira en torno a ropas, juguetes, libros, juegos de video,
erc. tal cual fo expresa la cobertura de productos expuesta ut supra, productos que no poseen desde
mingun punto de vista conexidn competitiva con los cubiertos por la clase 35 que cubre: "Servicios de
agencias de informacion comercial, demostracion de productos, servicio de gestion de proyectos
comerclales en el marce de proyectos de construceion, presentacion de productos en cualquier medio de
comunicacion para su venta al por menor, publicidad” /.. A este respecto cabe destacar lo manifestado en
nuestra Ley de Marcas N* 1294/98 la cual ha adoptado el Sistema Uniclase(.., )" —ssesssereemmerenmsiiaannenaan.

Que, corresponde @ esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma DC COMICS, y la consecuente coexistencia o no de las marcas AQUAMANSA
(solicitada en clase 35) y la marca AQUAMAN {H.'w:-.ll.ul.t en las clases 33, 5,9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 10,
TL Y B1), ==srrsannssssnssarssnsssonsssinsssinsnsassnsassssansssansases . R —

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 ¢l derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones vy cuyo objetivo es advertir si i percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta manera, corresponde determinar si las marcas en cuestion pueden o no ser confundidas en
el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales consumidores, ---=s-ssseemrremmmmenmmencernscnnns

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 *AQUAMANSA" en la clase 35, con la

marca oponente *AQUAMAN " registrada en las clases 33, 5,9, 16, 18, 20, 21,24, 25, 28, 29,30, 32 y 4], —-eeeeee

AQUAMANSA  (murca solicitudu)

AQUAMAN (marca oponente)

Que, 9 bien se reconoce que las denomimaciones objeto de analisis comparten clertas semejanzas,
estas similitudes no son suficientes, por si solas, para inducir necesariamente a un resgo de confusion o
asociacion en la mente del pablico consumidor relevante. Laimpresion de conjunto que transmiten ambas
marcas, al ser apreciadas en su totalidad y no de forma fragmentada, es lo que debe prevalecer, ==ssesenees
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1150 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA®, CLASE 15, EKFEDIEHTE N* 64110/2020 A NOMBRE DE
INMOBILIARIA RAICES S.A, =+esressesasnassnnmssnannnans .

explica clertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisls de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion "..En principio, es el mn;untn el qu.:' debe ser ﬂh;em del anilisis y ne sus pﬂdﬂr integrantes
sepmdasenfonmmﬂtmnaf?—l?} T S S PREOSS P EPE TP PEISRR PP

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *AQUAMANSA® v la marca
oponente "AQUAMAN®, por mds que compartan elementos en comun no se leen de s misma manera al
tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas
marcas, La marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo, cuatro silabas v nueve letras
(A-QUA-MAN-5A); la marca oponente cuenta con un vocablo, tres silabas y siete letras (A-QUA-MAN), Al
cotejarlas se aprecian claramente las diferencias: AQUAMANSA vs, AQUAMAN, son distintas en su
estructura ortogrifica y por ello también se pronuncian diferente, s

De igual manera esta dependencia administrativa considera importante la diferenciacion conceptual
de los signos, La denominacion "AQUAMAN" de la oponente evoca directa ¢ inmediatamente el concepto
del superhéroe o personaje de ficeion, por su parte, la marca solicitada "AQUAMANSA" serd lelda y
pereibida natural ¢ inmediatamente por el consumidor hispanohablante como la contraceidn o alusion a
las palabras "agua mansa', Lias "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas
por Resolucion N.* 259/20125, senalan que cuando los signos transmiten conceptos o ldeas completamente
diferentes y reconocibles para el publico, como ocurre en este caso, estas claras distinclones en el plano
conceptual contrarrestan y neutralizan cualquier similitud visual o fonética que pudiera existir, —---x=...

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no pratege prefijas o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo, " En ese sentide, camo 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 las marcas registradas *AQUAMAN" s¢
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 marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anteror, -—-----seerrrmr s

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, sefala cuanto sigue: *(.) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un andlisis del ndmero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el nitmero de palabras y la estructura de los signos (por efemplo, los elementos
denominativas separados o unidos mediante guiones) [...| Se entenderi que existe similitud fonética si el
sonido de fa pronunciacion de los elementos verbales de fos signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para
determinar la impresion tonética general de un signo denominativo son sus letras v silabas v sy orden v
dcentuacion particulares. Ef examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, va que una similitud fonética estari determinada por las silabas comunes y s
combinacién idéntica o similar, Por efjemplo, los siguientes signos denominativos contienen af
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por Jesgies
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (.., )" -=+=se -4l
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1150 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 64110/2020 A NOMBRE DE
INMOBILIARIA RAICES S.A, «--wseseserstacsusmssnmrssnssmesasensensnsansonssssnsnssnssssesensnessensstsnsssns samssnnnsesssnens

Que, respecto a las coberturas de las marcas enfrentadas, esta dependencia administrativa coincide
con el A<quo respecto a la diferencia radical entre los productos y servicios amparados por las mismas. La
marea solicitada "TAQUAMANSA" se solicita para la clase 35, para: “Servicios de agencias de informacion
comerclal, demostracion de productos, servicio de gestion de proyectos comerciales en el marco de
proyectos de construccion, presentacion de productos en cualguier medio de comunicacion para su venta
al por menor, publicidad”, Por su parte, la marca "AQUAMAN" posee una extensa cobertura que abarca las
clases 33, 5, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41; es decir, a grandes rasgos: medicamentos, tecnologla,
papeleria, cueros, muebles, textiles, ropa, juguetes, alimentos, bebidas y servicios de entretenimiento, La
amplia cobertura de la marca oponente es tipica de la industria del merchandising para proteger
person)es, no obstante, los |tr::-dl.lrtﬂﬁ de consumo masivo o el entretenimiento no guardan relacién
alguna en su naturaleza, finalidad o canales de distribucion con los servicios comerciales, de publicidad y
de gestion de proyectos de construccion de la clase 35, Las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS
EN PARAGUAY" establecen que cuando los consumidores y canales comerciales son tan diametralmente
diferentes, la probabilidad de confusion disminuye significativamentie, —ssseeeemmrememmmmmmae e

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 derva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye [a 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 productos y
servicios dingidos a sectores del piblico consumidor plenamente diferenciables, —----somemmreersenneese—o..

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al realizar la bisqueda en el sistema informanco de
la Institucion se verifican los siguientes registros: AQUAMAQ, clase 35, Registro No. 561677, AQUANAT,
clase 42, Registro No, 602586; AQUAMATIC, clase 12, Registro No, 490199 AQUAMENTHA clase 34, Registro
No, 469702, ACQUAMARIA, clase 5, Registro No, 459609, extremo que demuestra la coexistencia del
oponente con otras marcas registradas con la denominacion "AQUA" y denominaciones similares a la
solicitada en autos, s nombre de diferentes ttulares, por ende, nos preguntamos: jeémo la marca oponente
puede coexistir con otras marcas con las cuéles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo
canla pmlentt solicitud de regim o 11 1 1

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a terier en cuenta en los casos en que se
discute fa confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna, Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones
es la mejor prueba de la inconfundibiliddad, y asi se o ha reconocido,™, «s-ssssesssmmsmmmmmanaae..

20, 21,24, 25, 28, 29,30, 32 y 4], = sesssrercssniaian

“DEREL D D MARC AR = Jorge Otimends, 9 Bl ©ABA, Abeledo Perros, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1150 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA', CLASE 35, EXPEDIENTE N* 64110/2020 A NOMBRE DE
INMOBILIARIA RAICES S.A, «+srsnesess — —— o

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

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

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucidn N* 1150 de fecha 22 de diciembre de 202% dictada pul [
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"AQUAMANSA", clase 35, Expediente N* 64110/2020, solicitada a nombre de
[nmﬂbﬂ]ma Ra!cesﬁh._....".."".. i e i el Bl R T e

Art. 38 NDTIF:IQUESE por Cédula, ««eseeeeees

nra :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1159 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'ﬁQUAMANSﬁ' CLASE 36, EXPEDIENTE N° 64113/2020 A NDMERE DE
INMOBILIARIA BAICES B swrsrvrrsmusrotimsesmmoesmmessress s panstsnsrsemseostisressymmansrmnas sessnnmysssnrenensesnssmssens

Asuncian, 1 E MH EEEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de L firma DC
COMICS en contra de la Resolucion N* 1159 de fecha 26 de diciembre de 2023, dictada por la Direccion de
.v"';hllhh'llhMrIHrll‘!l'l-*tT.llIHH‘r'ﬂr‘i-.}". L U S LA e N L

RESULTA:

Que, en fecha 16 de enero de 2024 se presenta el representante convenclonal de DC COMICS, ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1159 de fecha 26 de diciembre de 2023,
dictada por la Direccitin de Asuntos Marcarios LItIZIosos, «-----scsermmmmmmrmmmmmmsmmms s srressssnsssanas

Que, en fecha 15 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto, —

Que, en fecha 29 de mayo de 2024, la representante convencional de DC COMICS expresd agravios;
en fecha 04 de junio de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el traslado
a |a cnntrapartﬂ Pnr L"'] Fla?n I']E |'.‘}"| e A A s SRR EEEd RN EEE IR EETAEEEETETEEEET T T TEE A RN R RS

Que, en fecha 09 de agosto de 2024, el representante convencional de Inmobiliaria Ralces S.A.
contestd la expresion de agravios, en consecuencia, en fecha 12 de agosto de 2024 esta Direceidn General
dicta la providencia de AUtos para resolver, -« e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn eonsidera ques (. )Que, no existe ninguna posibiliciad de confusion
entre las marcas AQUAMANSA, solicitada en la clase 36, v AQUAMAN registrada en la clase 33 y otros,
debidn especialmente "a la diferente naturaleza de los productos/servicios protegidos por las mismas”, La
marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legishicion
marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurfdicos que puedan eventualmente
Justificar su rechazo. Que. la marca registrada AQUAMAN, en la clase 33 protege: "productos comao bebidas
alcohalicas’, y la solicitada AQUAMANSA, clase 36 protege. “Servicios de admimnistradores de inmuebles, es
decir, los servicios de alquiler, de valoracién de inmuebles o de financiacion”, come se puede notar los
servicios y productos no guardan mngurm refacion entre ellas, o que nos da la pauta :,rut' pndr‘.m coexistr
Pd-ﬂ'lrlrfﬂﬂiﬁ'ﬂff{ e R S R — R RS

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DC COMICS v manifiesta: “(...) Estas afirmaciones
demuestran el poco profundo andlisis al que fue sometida esta oposicion pues como podrfan no ser
confundibles dos marcas que son extremadamente similares fa una de fa otra . al punto de ser
pricticamente idénticas entre si, gozando ademis la marca de mi mandante de los caracteres de fama y
notoriedad y estando la misma registrada en nuestro pafs no solo en la clase 33, sino también en las clases 5,
9 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41. Ademis, de los registros locales, cabe destacar que la marca
AQUAMAN también se encuentra registrada en numerosos paises y en varias clases, lo cual es prueba
r‘rreﬁ.:rnh.’e de su nnmrferfad ,f N:'egn rura!mente E'J' h!’t‘!'hl de que no exa'-zr.m «uﬁq ‘fentes fi oS
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1159 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N® 64113/2020 A NOMBRE DE
I B L AR B AR B . - e i L

marca extremadamente simifar, casi fdéntica a una preexistente .../.. ante la presencia de marcas notorias
y/o famosas y ante su riesgo de difucion, el criterio de especialidad cede, es decir, ya no es estrictamente
necesarta una igualdad de clases ni tampoco una estrecha refacion entre productos y/o servicios
r”f_”t:”u\-{l_‘j' e i 8 e e 0 0 o 0 B e e

Que, la representante convencional de Inmobiliaria Ralces S.A. manifiesta en su escrito de
contestacion del traslado de los agravios: *(..) La adversa en su escrito de expresion de agravios ha obviado
el importante hecho de que su marca fue registrada en clases diferentes a la de mi mandante, lo cual no
puede haber confusion con los productos o servicios prestados. Conforme a lo manifestado, es obvio que la
principal actividad comercial de Ja firma oponente gira en torno a ropas, juguetes, libros, juegos de video,
ete. tal cual lo expresa la cobertura de productos expuesta ut supra, productos que no poseen desde
ningun punto de vista conexion competitivi con los cubiertos por la clase 36 que cubre: * Distingue los
servicios de administradores de inmuebles, es decir, las servicios de alquiler, de valoracién de inmuebles o
de financiacion® ... A este respecto cabe destacar lo mamifestado en nuestra Ley de Marcas N® 1294/98 fa
cual ha HU‘HIUI'HI'JU el Sisterma Uniclage(.,, )" — - =s=smrrmmrssnsmmrsssssessssssss s s s s n s s s sm s s n s s e s s mn

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma DC COMICS, y la consecuente coexistencia o no de las marcas AQUAMANSA
(solicitada en clase 36) y la marca AQUAMAN (registrada en las clases 33, 5,9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30,

L7 T e T T e TR R

Que, al imeiar 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
la otra, De esta manera, corresponde determinar si las marcas en cuestion pueden o no ser confundidas en
ol mercado, tris un andalisis desde la aptica de los eventuales consumidores, ss=-rremmsrmsssasrresesssssnscanens

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 "AQUAMANSA" en la clase 36, con la
marci oponente *"AQUAMAN " registrada en las clases 33,5, 9,16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29,30, 32 y 4], —-—----

AQUAMANSA  (marca solicitada)

AQUAMAN (marca oponente)

Cue, s bien se reconoce que las denominaciones objeto de andlisis comparten ciertas semejanzas,
estas similitudes no son suficientes, por si solas, para induar necesariamente a un riesgo de confusion o
asociacion en la mente del pablico consumidor relevante, La impresion de conjunto que transmiten ambas
marcas, al ser apreciadas en su totalidad y no de forma fragmentada, es lo que debe prevalecer, —-=-==s=22=-+

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto, El tratadista Otamendi,

Qe Lrstaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1159 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 64113/2020 A NOMBRE DE
TRMORIETARIA RAICES S8, sorenttemtmeitommmmersmerrrermrmmnermms s e eresrasssu s suimassssssasmaqen

continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
sgpmdas en forma arbitraria {7d 0 s i e A At e R A e S S A e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *AQUAMANSA" y la marca
oponente “AQUAMAN?®, por mis que compartan elementos en comin no se leen de la misma manera al
tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas
marcas. La marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo, cuatro silabas v nueve letras
(A-QUA-MAN-5A); la marca oponente cuenta con un vocablo, tres silabas y siete letras (A-QUA-MAN), Al
cotejarlas se aprecian claramente las diferencias: AQUAMANSA vs, AQUAMAN, son distintas en su
estructura ortogrifica y por ello también se pronuncian diferente. oo,

Que, de igual manera esta dependencia admimstrativa considera importante la diferenciacion
conceptual de los signos, La denominacion "AQUAMAN" de la oponente evoca directa e inmediatamente el
concepto del superhéroe o personaje de ficcion; por su parte, la marca solicitada “AQUAMANSA" seri leida
y percibida natural e inmediatamente por el consumidor hispanohablante como la contraccion o alusion a
las palabras "agua mansa", Las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas
por Resolucion N.* 259/2025, sefalan que cuando los signos transmiten conceptos o ideas completamente
diferentes y reconocibles para el publico, como ocurre en este caso, estas claras distinciones en el plano
conceptual contrarrestan y neutralizan cualquier similitud visual o fonética que pudiera existir, —---«-----..

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituven por si mismos el signo distintivo,” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo v no a sus elementos tamados de
forma aislaca. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a las marcas registradas "AQUAMAN" se
extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomadaos 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, -«cocoooeo

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA El. EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprabadas por
Resolucidn n.® 259/2025, sefala coanto sigue: *(..) La comparacion visual de las mareas denominativas se
basa en un andlisis 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 mediante guiones) [...] Se entenderd 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 que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos elave para
determinar la impresidn fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas v su orden v
dcentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas gamunes T su
:_'f:-m!:-a'r:--rr':'r}n :'r:-‘ér.'rn'ﬂ:r o similar. Por ¢ j:*mpin los sigutentes ugnm rh*rmmnmm ‘s contienen !gun.'i.s' stlalnis
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1159 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA®, CLASE 36, EXPEDIENTE N*® 64113/2020 A NOMBRE DE
INMOBILIARIA RAICES S.A, ssrssssussassssnsassasssssnasssssssasnssasnsnsssnsassnnns B e PR R

Que, respecto a las coberturas de las marcas enfrentadas, esta dependencia administrativa coincide
con el A-quo respecto a la diferencia radical entre los productos y servicios amparados por las mismas. La
marca solicitada "AQUAMANSA" se solicita para la clase 36, para: "los servicios de administradores de
immuehles, os decir, los servicios de alguiler, de valoracion de inmuebles o de financiacion”. Por su parte, la
marca "AQUAMAN" posee una extensa cobertura que abarca las clases 33, 5,9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30,
32 y 41; es dear, a grandes rasgos: medicamentos, tecnologia, papeleria, cueros, muebles, textiles, ropa,
Juguetes, alimentos, beludas y servicios de entretenimiento, La amplia cobertura de la marca oponente es
tipica de la industria del merchandising para proteger personajes, no obstante, ninguna de estas clases
guarda relacion alguna en su naturaleza, finalidad o canales de distribucion con la administracion de
inmuebles o lus finanzas de la clase 36, Las "DIRECTRICES PARA El. EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™
establecen que cuando los consumidores y canales comerciales son tan diametralmente diferentes, la
probabilidad de confusion disminuye significativamente, — == e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocide como uniclase, en virtud del Art. 7 de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sala solicitud de registra de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados, De ello dernva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el 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 productos y
servicios dirigidos a sectores del publico consumidor plenamente diferenciables, —--eeeeesmmmeacnnia—...

Que, adicionalmente, otro eriteno a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa, Al realizar la bisqueda en el sistema informético de
la Institucion se verifican los siguientes registros: AQUAMAQ, clase 35, Registro No, 561677, AQUANAT,
clase 32, Registro No. 602586; AQUAMATIC, clase 12, Registro No, 490199 AQUAMENTHA clase 34, Registro
No. 469702; ACQUAMARIA, clase 5, Registro No, 459609: extremo que demuestra la coexistencia del
oponente con otras marcas registradas con la denominaciom "AQUA" v denominaciones similares a la
solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: ;e6mo la marca oponente

puede coexistir con otras marcas con las cuales posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo
con ln Pm.ente mhcitud de regim de 11 1= 1 =

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere ala 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 coexistencta 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
e i mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido,™, ««-ssssssssssmmm.

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las  marcas
AQUAMANSA en la clase 36 y las marcas de la I.IIE.'lH'I'I'."'H[E" "EQUAM;&N ra*ghtmda en las clases 33,5,9, 16, 18,
20, 21, 24, 25,28, 29,30, 32 ¥ 4], =meessrsssncsssnunsssanssssssanasssnatrasssnansssannssssssasssssssanisssnsnnsiisesasnstonanianas

'-JI.JI.'. en base a las consideraciones de hecho v de derecho L‘HIHH'H'."JS. e5l

' UDERECHE DE MARCAS® = Jorge Otamendi, ¥ Bd,, CABA, Abebeda Perrot, 2017 . 0, M08 it
J:I.I.Ll‘ﬂéhﬁ':m b4 fadmarm I

s Nactonat dr Progiedad |sselerces




DIRECCION MACIONAL DE

% PROPIEDAD % GOBIERNO bri | PARAGUAT
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

Resoluciéon N'_0_3 0 7

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1159 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "AQUAMANSA", CLASE 36, EXPEDIENTE N*® 64113/2020 A NOMBRE DE
INMOBILIARIA BAICES 8 A simcicrsiisinisririsorsrnbniinesmsosoriss ot o o it s sl s it

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1159 de fecha 26 de diciembre de 202% dictada Fmr it
Direcclon de Asuntos Marcarios Litigiosos, -- P —— .

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"AQUAMANSA", clase 36, i!{pﬂlltr"# N* 64113/2020, solicitada a nombre de

Inmobiliaria Ralces S.A, — . Al o R

Art, 32 NOTIFIQUESE por Codlula, ssrreerssmmemees e o
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 2078 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 01 DE
FECHA 02 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CORELLI", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 74836/2020, SOLICITADA
POR SOCTEDAD ANONIIMA DUANIML waise e i s oninnsisinsbi smisien s o i s s nrbai st s eaes

Asuncion, 2 g "M EU?E

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por [a representante convencional de Sociedad Anénima
Damm contra la Resolucion N* 2078 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Direccidn de Marcas,

}.': e Lk b Ll LTy S S —

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta la representante convencional de Socledad Anénima
Damm, e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N*
2078 de fecha 07 de diciembre de 2021 dictada por la Direccion de Marcas, —=s=sssesimssemmmin...

Que, por Resolucidn N* 01 de fecha 02 de enero de 2024, Ia Direceion de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N* 2078 de fecha 07 de diciembre de 2021, =,

Que, en fecha 07 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacion
iﬂtf‘rpll?stﬂ,""'“'""""“""'"""“"""""""""”’"'"“'"""'“"'"'""'"'"'""-""""'"'"'"'""'“"'“"

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 la representante convencional de Sociedad Anénima Damm
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de may T ST B i 35t e i i e i

CONSIDERANDO:

Quie, la Resolucion N* 2078 de fecha 07 de diciembre de 2021 considera que: *(..) Que la solicitud de
registro de la marca CORELLI ha sido presentada para amparar los productos de la clase 32, Que
habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion 2016-1641867 LA CORRELI Clase 32 Registro Titular
444012 Jesuita Sa. [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin tener coexistencla pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos
consumidores,-, por lo que de conformidad al articulo 6¢ de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
I T s vessnisterswsniemsi ot e AR Ao R o B T A R T T e sa s

Que, la Resolucidn N® 01 de fecha 02 de enero de 2024 considera que: *(.) analizada fa cuestion
notamos que las marcas en pugna poseen diferencias tanto en el plano gramatical por el término inicial
"LA" en la marca antecedente, no es menos clerto que la palabra “CORREL!" en la antecedente v el término
"CORELLI™ en la marca solicitada, en ambas denominaciones resultan preponderantes ya que es sobre las
mismas donde recae la fuerza de la voz, y entendemos que va a perdurar en la memoria del usuario que
finalmente podrd asociarlas(...)"

R R kT e T T r L T T Ty ey

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; *(..)La empresa FONT SALEM 51,
conocida como el gigante cervecero y principal proveedor de bebidas y refrescos en grandes empresas de
distribucién alrededor de Espana como Mercadona, Lidl v el Corte Inglés, se especial -‘m\@\p
de refrescos y agua ../.. Al realizar la bisqueda con la denominacion “cervezas co Hr encortry

. ¢ Ag?'.rt: ' L plering
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 2078 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 01 DE
FECHA 02 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORELLI", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 74836/2020, SOLICITADA
POR SOCIEDAD ANONIMA DAMM, msiccsssenssscnnsessinsamnnsssnnnsnsnnanisananseasanns . anens -

mejor conocido como corregi, es una persona que comparte con otra el mismo grupo religioso, polftico o
ideoldgico, en principio, es un apodo utilizado entre aquellas personas que se encuentran afiliadas al
misme partido politico, Mientras tanto la marca solicitada, hace referencia al apellida italano, haciendo
alusion al origen italiano y al estilo de cervera que es ofrecida al publico consumidor, dando una imagen de
elegancia y Calidad (.,)" —-==-+sssssesrmm e e e e e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TP RILIAEEE), st msan s mn s s W s A N S A 0 S R S b b b s s B s e a e e b s L

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, ¢l 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. Si bien
comparten elementos en coman, ello no necesaniamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
(que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamend sostiene que: "El derecho
marcatio no ;:mi{*g- ;-n-n;u.» 0 pamu:ﬂia comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
DI I T i smnannns s n s e s e b a0 0 B 0 0 s B 0 0 0 0 6 i e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctring como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente t‘ﬂfﬂpﬂrﬂl'il'rlll b R g S A A B B B B e e A A S B e S S i e b g

CORELLI (solicitada), v
LA CORRELI {base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortogrifico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortogrifico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por dos vocablos *LA CORRELI®, mientras que la marca solicitada se encuentra
compuesta por un vocablo “CORELLI". Aundgue ambos signos sean similares, la impresion de conjunto es la
o debe prw.rult-.rur y no los elementos mislados, — o,

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el analisis fonético debe
tenerse en cuenta el numero y la secuencia de sus silabas, asl como su orden, ritmo y acentuacion. La
marci solicitada "CORELLI", como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con tres silabas.
Por su parte, la marca antecedente “LA CORRELI" posee dos vocablos v cuatro silabas, Las diferencias
ortogrificas en la “RR" de la marca antecedente y la *LL" de la solicitada generan una marcada distincion
fonética, El consurmidor pronunciard la marca antecedente como “LA - CO - RRE - LI, la "rr* (doble r) de la
segunda silaba representa un sonido fuerte o vibrante maltiple, mientras que la "r* (simple) de la marca
solicitada representa un sonido suave o vibrante simple. En cuanto a la diferencia en la “II" (doble 1) de la
solicitada y 1a "1" de la antecedente también presentan diferencias auditivas, la *II* es una consonante
palatal (apoyo en el paladar) mientras que la "' es alveolar (apoyo tras los dmmt:ﬁj, L
artograficas de las denominaciones generan una fuerte distincion auditivi, —ssssseee o=
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 2078 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 01 DE
FECHA 02 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CORELLI", CLASE 32, EXPEDIENTE N® 74836/2020, SOLICITADA
POR SOCIEDAD ANONIMA DAMM. msseeeecnsseananmscssnusscnsssastissssnnmtsssanansessansmasssanassssssnnssssssnninsansn

Que, al realizar el andlisis conceptual de las respectivas denominaciones, es fundamental tener
presente el significado que el pablico pertinente en Paraguay le da a los términos; en ese sentido, la marca
solicitada "LA CORRELI" utiliza el vocablo *Correli® que es el apdeope cologquial de *correligionaria®, razon
por la cual el pablico local le atribuira directa e inmediatamente ese significado politico/social, Mientras
que “CORELLI", serd percibido como un apellido extranjero o una palabra de fantasia sin un significado
semantico directo en espanol o guarani. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay,
confirman que si los significados semanticos de ambos signos son claramente diferentes para el
consumidor, los signos deben considerarse conceptualmente diferentes, —--ee

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos (ue la
marca “CORELLI" pretende el registro para la clase 32, para los signientes productos; “Cervezas; Bebidas sin
alcohol: Aguas minerales; Bebidas a base de frutas y zumos de frutas; Siropes y otras preparaciones sin
aleohol para elaborar bebidas”; mientras que la marca “LA CORRELI" se encuentra registrada en la clase 32,
Para 108 ProduCLs! “COIVEZRS", == +sssssssssisssssarssssssasssnssrssvmssntsssesssusssemsavsssasanssnassasansassnssesessrass

Que, si bien es clerto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 32, las
diferencias senaladas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten colegir que las mismas
p”drén r.‘,‘i)t.".liiiv‘.fil‘T!HE[ﬁCHI“I’I]tH on l"l rnt-rl_--.“in_ O (30 e S el - B T B O I T T e A e A o 1 I Ao B

Que, en conclusidn, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, onginal y distintiva, Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion

rEl'Llrrlda‘ R R e L e L Lt LRl s s
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N® 2078 de fechi 07 de diciembre de 2021 y 01 de fecha 02 de
enero de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas, -=s-eseeeesemmmmn s

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“CORELLI", clase 32, Acta N* 74836/2020 solicitada a nombre de Sociedad Anénima

BT i T T e ——————

Art. 32 NOTIFIQUESE,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1306 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* §3880/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL §.A.C.=-~-==-=s==s=m st

Asuncidn, 29 le 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de PRODUCTOS
EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. en contra de la Resolucidn N.° 1306 de fecha 20 de noviembre de 2024,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litiglosos, y; «---=-===sersrsmmsssesmmr s s

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de PRODUCTOS
EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N.” 1306 de
fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, -==-----=s=sseeeeeceee

Que, en fecha 08 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso
IntEITJUE'Stﬂ, _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 21 de agosto de 2025, la representante convencional de PRODUCTOS EXTRAGEL Y
UNIVERSAL S.A.C. exprest agravios; en fecha 21 de octubre de 2025 el representante convencional de
UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC. presento el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 23 de
octubre de 2025, esta Direccion dictd la providencia Autos para Resolver. -

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)"UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la
clase 30, en base al registro de la marca UNIVERSAL clase 09; notamos que si bien las clases son diferentes,
visualmente son muy parecidas, para mayor apreciacion se adjunta a continuacion las etiquetas ../... Que, la
solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta con la palabra
UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta caracteristicas visuales similares a [a de fa marca oponente
UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipografia similar y estilos parecidos, lo que podria suscitar una
asociacion visual en la percepcion del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el analisis,
dado que la coincidencia en el uso de estos elementos graficos y cromaticos incrementa la posibilidad de
confusion entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto rmpac‘m ¥ que constituyen el elemento
IHENtIfICAtIVOY... )", —— === e et e e e oo

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: (. )Que, agrego a lo
manifestado mds arriba un cuadro para que la Sefiora Directora pueda corroborar con la base de datos que
existe COEXISTENCIA DE LA OPONENTE CON MARCAS DE TERCEROS, debemos senalar que la
denominacion UNIVERSAL se encuentra registrada a nombre de distintos titulares dentro de distintas
clases en las cuales invoca su derecho el oponente, con las cuales coexiste sin que ello genere confusion en
el publico consumidor y entre ellas se encuentra la denominacion UNIVERSAL Y ETIQUETA, de mi
mandante, quien ya posee registro para la clase 29, Registro Nro. 501747. Y asi como la marca registrada a
nombre de mi mandante no ha ocasionado confusion alguna dentro del mercado con las marcas citadas
por la oponente tenemos otros ejemplos en el cuadro que puede observarse .../... la resolucién del A-quo
carece de una evaluacion exhaustiva y debidamente fundamentada sobre la posibilidad de confusién o
asociacion entre las marcas en cuestion, Es fundamental considerar todos los eleme 1entos. d;snnnvﬂs el
contexto especifico en el que se utilizaran las marcas y el grado de atencién del pubbc‘ﬂ COMNSUmid
productos de la marca oponente son completamente distintos a aquellos que nf' mandante _ ""*-I g

apidud Imdwittial
Feopiedad fnelecies



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD 4% GOBIERNO bii - PARAG Al
!ﬁxﬂ;ECTUAL PARAGUAY REKU

Resolucién H'Dj 0 g

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1306 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83880/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C,-------t---cecr S

clase 35 Servicios de exportacion y/o importacion, publicidad, propaganda sobre redes de
telecomunicaciones (inclusive redes sociales digitales), distribucién de material publicitario (folletos,
prospectos, muestras), reproduccion de documentos, estudio y andlisis de mercados, informacién o
articulos de informacion en el drea del comercio y marketing, organizacién de exposiciones para fines
comerciales y publicitarios; todo relacionados con los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas,
compota, leche y productos licteos, Café, té, cacao y sucedineos del café; arroz; tapioca y sagi; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados: azicar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, frutas y
verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromiticas frescas; bebidas y zumos de frutas; siropes y
otras preparaciones para hacer bebidas. Por otro lado, la contraparte opera en la clase 9, que abarca Casetes
pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de
video, presentando peliculas y programas de television, discos compactos pregrabadas presentando
mﬂsjca  programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando peliculas y programas de

Que, contesta la expresion de agravios la firma oponente, y manifiesta: *(..) cotejando las marcas en
pugna tanto en conjunto como aislando sus elementos integrantes, es posible apreciar que ellas son
perfectamente IDENTICAS, desde cualquier plano que se las coteje. Consecuentemente, la impresion
global que causan en el cnnsumfdur medio es gue se .rraran de d{:rs marcas exactamente iguales la una dt' la

pues las marcas de mi mandante, UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA, que fueran invocadas como base
de esta oposicion son marcas que gozan de los caracteres de fama y notoriedad. Por ello la solicitante
parece olvidar que ante la notoriedad de una marca se rompe el principio de especialidad, es decir, se lo
deja de aplicar, no siendo necesaria ya la igualdad o la estrecha relacién de clases ../.. En resumidas
cuentas, pese a que las marcas de mi mandante invocadas como base de la oposicidn no amparan Servicios
de exportacién y/o importacién, publicidad, propaganda sobre redes de telecomunicaciones (inclusive
redes sociales digitales), distribucion de material publicitario (folletos, prospectos, muestras),reproduccion
de documentos, estudio y andlisis de mercados, informacién o articulos de informacion en el drea del
comercio y el marketing, organizacion de exposiciones para fines comerciales y publicitarios; todo
relacionados con los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas, compota, leche y productos licteos,
Café, té, cacao y sucedineos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan,
productos de pasteleria y confiteria; helados; aziicar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear;
sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, frutas y verduras, hortalizas y legumbres
frescas, hierbas aromaticas frescas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer
bebidas. servicios pedidos en estos autos, el riesgo que las marcas UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA
de propiedad de mi representada, sean asociadas y/o confundidas con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA,
pedida en autos por la firma PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., continuari siendo
extremadamente elevado, debido a la fama y notoriedad que preceden a aquellas(..)" —-=-=====-==ssseeceeeee-

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “UNIVERSAL Y ETIQUETA”, en la clase 35 (solicitada) y
“UNIVERSAL Y ETIQUETA”", en |a clase 09 (OPONente). — -----«-snsnnmmm e

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas UNIVERSAL Y ETIQUETA, en la clase 35
(solicitada) y UNIVERSAL Y ETIQUETA, en la 09 (marca base de oposicion), vemos que al iniciar el
de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una th&fi de
como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyg BIII]B':I TP
si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con la otra, De esta manera, COITRARCH
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1306 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 838802021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL 5.A.C.------=-=-smrmmmmmrmomemeccenacceaeee

instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion pue:‘ien o no ser confundidas en el mercado,
tras un analisis desde la dptica de los eventuales consumidores. -« -««sseeram s

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "UNIVERSAL", no necesariamente causaran confusion en el seno del piiblico 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.---------rrom e

Que, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante va cuenta con la marca
registrada: UNIVERSAL Y ETIQUETA, en la clase 29, Registro N.* 501747 de fecha 16/03/2020. Si bien, en
virtud del Art. 7 de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos
adquiridos con la denominacion y la etiqueta de autos; para productos relacionados a los servicios pedidos
en el caso en estudio. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version
de una marca que ya le pertenece hace Varios aios- - s

Que, a fs. | de autos se verifica que el solicitante no reivindica los derechos exclusivos sobre la figura
de]_ glnbu tElTE'IqUED df_- 511 Eﬁquftﬂ. e R i e B A P s e A i e A A S, e e e A b it maab i i iy e S M N

Que, también a fs. 1 de autos se verifica la cobertura de servicios sobre los cuales pretende la
proteccion: “Servicios de exportacin y/o importacién, publicidad, propaganda sobre redes de
telecomunicaciones (inclusive redes sociales digitales), distribucion de material publicitario (folletos,
prospectos, muestras),reproduccion de documentos, estudio y andlisis de mercados, informacion o
articulos de informacion en el drea del comercio y el marketing, organizacion de exposiciones para fines
comerciales y publicitarios; tadoe relacionados con los siguientes productos: Gelatinas, mermeladas,
compota, leche y productos lacteos, Café, té, cacao y sucedineos del café; arroz; tapioca y sagua; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; aziicar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, frutas y
verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromdticas frescas; bebidas y zumos de frutas; siropes y
otras preparaciones para hacer bebidas.” Mientras que la marca base de la oposicion ampara: “Casetes
pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de
video, presentando peliculas y programas de television, discos compactos pregrabadas presentando
musica, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando peliculas y programas de television,
programas de software de computadoras pregrabados presentando peliculas y programas de television,
programas de software multimedia interactivo para educacion y entretenimiento, software interactivo
multimedia para jugar juegos, videos descargables, programas de television y peliculas.”De igual manera se
verifica que la firma oponente posee el registro de su marca UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA en las
T B T

Que, como puede apreciarse la cobertura de productos y servicios comprendidos por las marcas
enfrentadas son plenamente distinguibles, dirigidos a sectores del ptblico consumidor diferentes. No
existe ninguna posibilidad de confusién debido a la diferente naturaleza de los productos y servicios
protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusion se debe tener en

cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, asi como los productos y servicios a distinguir. Existen
diferencias, y no se puede soslayar que el piblico cunsumidnr es diferente porque por las razones

|r'|rmu
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1306 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA”", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83880/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL §.A.C.----=-n=snss=snrammssammsmensiammsm e s e

Que, ahondando en el analisis de la coexistencia de marcas, al realizar la bisqueda en el sistema
informatico de la institucion, se puede verificar que existen los siguientes registros que utilizan el vocablo
UNIVERSAL como Gnico elemento o como parte de su denominacion, a nombre de diferentes titulares y en
diversas clases: UNIVERSAL Y ETIQUETA. clase 34, Registro N.° 580963 a nombre de Tabacalera Boquerdn
S.A.; UNIVERSAL, clase 20, Registro N® 473255 a nombre de Juan Carlos Caceres Garcia; UNIVERSAL Y
ETIQUETA, clase 8, Registro N.® 447922 a nombre de Tramontina 5/a. - Cutelaria; UNIVERSAL Y ETIQUETA,
clase 25, Registro N.* 465102 a nombre de Universal Protein Supplements Corporation Dba Universal
Nutrition; UR UNIVERSAL ROBOTS Y ETIQUETA, clase 9, Registro N.° 560984 a nombre de Universal
Robots A/fS; extremo que demuestra la coexistencia de la marca oponente con otras marcas que utilizan
dicha denominacion -UNIVERSAL- a nombre de diferentes titulares, en diferentes clases e inclusive en la
DRI A U oot 5 L A R A B i i

Que, de igual manera, al realizar la blisqueda del elemento figurativo: Globos terrestres con
banderola o inscripcion; se verifican los siguientes registros de marcas en la clase 09 que utilizan el
elemento figurativo mencionado y con las que la oponente se encuentra coexistiendo: UFE (Slogan) Union
des Frangais de I'Etranger Union de Franceses en el Extranjero Y ETIQUETA, Registro N° 611048 a nombre
de EDMOND MARCEL DANIEL SUCHET; OTIS Y ETIQUETA, Registro N°® 585477 a nombre de OTIS
ELEVATOR COMPANY; TOTVS Y ETIQUETA, Registro N® 495909 a nombre de Totv's S/a; NAPOLI Y
ETIQUETA, Registro N® 448463 a nombre de Jihad Ali [aber; MINI MUNDO Y ETIQUETA, Registro N° 606876
a nombre de MOHAN PARUMAL RANI. Extremo que demuestra que el elemento figurativo de “Globos
terrestres con banderola o inscripcion” es de uso com(in en la clase 09, —--=serrrerrmmmmmmmmre e

Que, al cotejar las etiquetas en pugna, vemos que tienen elementos en comun, Como ya se ha
mencionado, el elemento figurativo es de uso comtn, tanto en la clase 09 como en otras clases del
nomenclador internacional. Por ello, en virtud al Art. 16 de la Ley 1294/98, |a proteccion de la exclusividad
otorgada por el registro no se extiende a tales elementos de uso comiin o necesario en el comercio'. Al
contrastar las etiquetas, se observa que la marca solicitada utiliza colores llamativos, una tipografia distinta
a la de la marca oponente. A mas de tener presente que la solicitante ya cuenta con el registro de la
denominacion v etiqueta en la clase 29, — - s

marca solicitada marca oponente

UNIVERSAL Y ETIQUETA UNIVERSAL Y ETIQUETA

cuanto sigue: “El mero hﬂrh::l de utilizar el tinico signo que compone una marca, para i
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean §

' Dtreccicn Nachanal de Proguedad Ineelectual. Ley 120498 De Marcas [ttos M dinap). gov. oy podalv3 progied

* Sancher Herreroy, Andres, oty o Marm™ Edinorial La Ley Asuscidan, 20003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1306 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 83880/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S A.C.--m=mmmmmmeereneans - -

que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, mas aln teniendo en cuenta los demads elementos analizados en conjunto en la presente
resn]uciénr .........................................................................................................................

Que, conviene mencionar lo senalado en el Matenal: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N° 259/2025: “La doble identidad ocurre cuando la marca
contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a otro titular, y los
productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios
especificados para la marca anterior. Esto significa que existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas
marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas marcas (todos o
algunos de los productos o servicios especificados son idénticos.” En el caso que nos ocupa tenemos que
en cuanto al signo distintivo: las denominaciones contienen elementos en comun pero otros elementos
también conforman al signo en completo; en cuanto a la cobertura: las marcas se encuentran en clases
distintas del nomenclador, sus productos y servicios son plenamente distinguibles, —-=-+=--rsemmeesmanennanns

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1306 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----==-=-sm=msmmrmmmm e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“UNIVERSAL Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 83880/2021, solicitada a nombre
de PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. -+~ -

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, ««=«sssssmsmsmsnsannens e

ll;l:[l:"i.!l" {sipgras o5t ﬁ
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°* 83884/2021,
SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL §.A.C, mssssssnsssnsmsssasansassormmssnnsansessmsssnssas

asuncion, 7 9 MAY 2026

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por la representante convencional de PRODUCTOS
EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. contra la Resolucion N® 1905 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LIUZIOSOS, ¥; sorsssirsimmimismmmaisisimmmiss s

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de PRODUCTOS
EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N 1305 de fecha 20
de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIDEIOSOS, s«ssseeessmeimmmmm...

Que, en fecha 08 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
jntcrpucsn}l R R R AR

Que, en fecha 21 de agosto de 2025, la representante convencional dePRODUCTOS EXTRAGEL Y
UNIVERSAL S.A.C. expresd agravios; dictandose en fecha 25 de agosto de 2025 la providencia por la cual se
tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el
LEEMIENGD €@ 1@y, m o mrrme s s e e e s e e e

Que, en fecha 17 de septiembre de 2025, el representante convencional de UNIVERSAL SWEET
INDUSTRIES S.A. contestd el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia esta Direccion dictd la
providencia de Autos para resolver en fecha 25 de septiembre de 2025, —----ceeermmmmrmrarmareerseeeans

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, ¢l representante convencional de UNIVERSAL CITY STUDIOS
LLC contestd el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia esta Direceidn dietd la providencia
de Autos para resolver en fecha 23 de octubre de 2025, —--ssecssvmmimmm s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(. )Quie, lo que respecta a la primera oposicion "UNIVERSAL
Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de [a marca LA UNIVERSAL, clase 30; notamos
que no solo existe identidad fonética sino también en Jos productos, al respecto, esta dependencia
administrativa considera que la  denominacin  solicitada  UNIVERSAL Y ETIQUETA, resulta
indudablemente similar a la marca oponente LA UNIVERSAL y que de las semejanzas ortogrificas se genera
una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que fa
impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el piblico consumidor /. esta
instancia considera que se generaria la confusion en la mente del consumidor al pretender la solicitante
registrar la marca "UNIVERSAL Y ETIQUETA" en la misma clase 30, En tal sentido, el comprador podria caer
en confusion pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema simifitud ortografica y fonética, sino
que podrian ser comercializadas en los mismos lugares ./. lo que respecta a la segunda oposicion
“UNIVERSAL Y ETIQUETA" solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca UNIVERSAL, clase 09
wihe L solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqu
palabra UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta caracteristicas visuales sunilares a la o
UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipogratia similar y estilos parecidos, log
asociacion visual en la percepeion del consumidor promedio, Este aspecto resull /i
dado que la coincidencia en el uso de estos elementos grificos y cromaticos incpe

g ".-n_mu:l:d.uulll
13 Nacisma de Prepiedad [paebecreal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N® 83884/2021,
SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C, —=s-ssecemmesanaenns e

confusion entre ambas marcas, al enfatizar ternunos de alto !mpdt. to ¥ que constituyen el elemento
“jlpr]“h-l_dr”-”f J T T T T L L T T e T

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: %(.)Que, agrego a lo
manifestado mas arriba un cuadro para que la Senora Directora pueda corroborar con la base de datos que
existe COEXISTENCIA DE LA OPONENTE CON MARCAS DE TERCERQOS, debemos senalar que la
denominacion UNIVERSAL se encuentra registrada o nombre de distintos titiwlares dentro de distintas
clases en las cuales invoca su derecho el oponente, con las cuales coexiste sin que eflo genere contusion en
el puiblico consumidor y entre ellas se encuentra la denominacion UNIVERSAL Y ETIQUETA, de mi
mandlinte, quien ya posee registro para la clase 29, Registro Nro, 501747, Y ast como la marca registrada a
nombre de mi mandante no ha ocasionado confusion alguna dentro del mercado con las marcas citadas
por la oponente tenemos otros ejemplos en el cuadro que puede observarse /.. la resolucion del A-quo
carece de una evaluacion exhaustiva v debidamente fundamentada sobre Ja posibilidad de confusion o
asoclacion entre las marcas en cuestion. Es fundamental considerar todos los elementos distintivos, el
contexto especifico en el que se utilizaran las marcas y el grado de atencion del piiblico consumidor ../... los
productos de fa marea oponente son completamente distintos a aquellus que mi mandante ofrece en la
clase 30, Por otro lado, la contraparte opera en la clise 9 que abarca Casetes pregrabacos de audio, casetes
pregrabados de video, cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de video, presentando peliculas y
programas de television, discos compactos pregrabadas presentando musica, programas de DVDs y de CD
ROM pregrabados presentando peliculas ¥ programis de
‘lluj'pwl.‘:“j.”r”_j".........11-.-H.,.,.....,+.,..,..".".‘..,‘......,.,.,.,,..,"”..",..". ST —

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de UNIVERSAL SWEET
INDUSTRIES S.A, y manifiesta: “(.)Ma  presente solicitud  carece  de  elementos  suficientemente
caracteristicos y especiales para su registro por ser CASHDENTICA a la marca oponente, tal como lo afirma
el inferior en su resolucion /.. Cuasi-ldentidad denominativa: En este punto, debemos mencionar que fa
marca *LA UNIVERSAL" (registrada) y "UNIVERSAL" (solicitada), son practicamente idénticas. La marca
aponente se encuentra reproducida en la marca solicitante, como manifiesta el A-quo en su decision, tal y
camo podemos observar en el comparativo de abajo ../.Como bien lo hemos advertido, ante la identidad
de ambas marcas, es claro que el eventual registro de la marca solicitada causard contfusion entre esta y la
de mi principal. Teruendo en cuenta que ambas marcas no pueden coexistic sin crear inevitables
situaciones de error que se encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Marcas ../.. Como
podemos observar, ambas marcas enen la misma pronunciacion y al ser claramente una igual a la otra es
evidente que no existe divergencia denominativa m fonética y en consecuencia las mismas no pueden
caexistir ../, Destacamos ante la Sefora Directora que fa marca "LA UNIVERSAL" es de legitima propiedad
de mi mandante, UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A., en nuestro pals por medio del registro N°® 482.314
gue se encuentra vigente y activo /. A niis de las identidades mencionadas mas arriba, la solicitud ha sido
depositacta en L clase 30, la misma clase en la que mi mandante posee su registro previo, Es mas que sabido
gue una marca idéntica o simtlar no puede ser concedida si esta cubre productos de fa misma clase o
redactonados a una marea registrada con antertondad(.. )" —=s=s=ssessi e

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de UNIVERSAL CITY STUDIOS
LLC, vy manifiesta: “(..) cotejando las marcas en pugna tanto en conjunto como aislando sus elementos
integrantes, es posible apreciar que ellas son perfectamente IDENTICAS, desde cualquier plano que se las
coteje. Consecuentemente, la impresion global que causan en el consumidor medio es que se tratar

categoricamente estas aseveraciones pues las marcas de mi mandante, UNIVERSA
ETIQUETA, que fueran invocadas como base de esta oposicién son marcas que gozar
fama y notortedad. Por ello la solicitante parece olvidar que ante la notoriedad de uné
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “UNIVERSAL Y ETIQUETA®, CLASE 30, EXPEDIENTE N* B83884/2021,
SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL 5.A.C, —=-r-s==sserscsmnsccmmnscnscnesmemenmnansnneanens

refacion de clases /. En resumudas cuentas, pese a que las marcas de mi mandante invoecadas como base
de la oposicion ne amparan Servicios de exportacion y/o importacion, publicidad, propaganda sobire redes
de telecomunicaciones (inclusive redes soclales digitales), distribucidn de material publicitario (folletos,
prospectos, muestras)reproduccion de documentos, estudio v anilisis de mercados, intormacion o
articulos de informacion en el drea del comercio y el marketing, organizacion de exposiciones para fines
comerciales y publicitarios; todo relacionados con Jos siguientes productos: Gelatinas, mermelaclas,
compata, leche y productos licteos, Café, 16, cacao v suceddneos del cald; arroz; tapioca y sagi; harinas v
preparaciones a hase de cereales; pan, productos de pasteleria v confiteria; helados; azicar, miel, farabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, fritas v
verduras, hortalizas y legumbres freseas, hlerbas aromiticas frescas; bebidas v zumos de fiutas; siropes y
otras preparaciones para hacer bebidas. servicios pedidos en estos autos, el riesgo que las marcas
UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA de propiedad de mi representada, sean asociadas /o confundidas
con fa marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, pedida en autos por lfa firma PRODUCTOS EXTRAGEL Y
UNIVERSAL SA.C. continuari siendo extremadamente elevado, debido a la fama y notonedad r;mr
preceden a aquellas(...)", — -« s S A e B B o e e i i i

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

ir]t‘crp“uxlr}l 0 A B 0 0l e el i 2 S B B T S S PR SR R R o i RS Aa R e AT

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, ¢l resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas, En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver st cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca "UNIVERSAL Y ETTQUET.&' Clase 30 y las marcas
vponentes "LA UNIVERSAL®, Clase 30 y "UNIVERSAL Y ETIQUETA", Clase 09, 41 y 38, -+--ooosrmmsmmmmaniinnns:

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “UNIVERSAL Y
ETIQUETA" v la marca oponente “LA UNIVERSAL", se advierte que la denominacion cuyo registro se
solicita contiene similitudes visuales y fonéticas de considerable magnitud, En efecto, las marcas
enfrentadas comparten gran parte de sus denominaciones, basta contrastarlas UNIVERSAL - LA
UNIVERSAL, para verificar la semejanza visual y auditiva entre los signos, La tinica diferencia visible es el
articulo femenino singular “LA™ que posee la marca registrada, sin embargo, esto resulta insuficiente para
evitar la confusion visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores
suelen identificar a las marcas. De dichas semejanzas ortogrificas se genera una fuerte similitud fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan
ambas es muy semejante, debido a la coincidencia en el elemento preponderante UNIVERSAL, En el
siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes graficas v fonéticas entre las marcas en
1T T 1 T AP

UNIVERSAL (marca solicitada), y

|.A UNIVERSAL (marca oponente)

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la t:}burtur:a fque poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
|

? r'!ﬂli [r.l.:. tln
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 83884/2021,
SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S§.A.C. ==rrssssssansransrasssssnsssnnsransssssessnnsannss

cereales; pan, productes de pasteleria y confiterta; helados; azdear, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos
e hornear; sal; mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” comprendidos en la misma clase
del nomenclador internacional. Facilmente se colige, que el contenudo de la cobertura es similar y por
ende, el consumidor podria caer en confusion pues las marcas en pugna no solo presentan similitud grifica
y lonética, sino que al proteger los productos de la misma clase 30, estarian compartiendo los mismos
lugares de venta, razon por la cual las posibilidades de asociacion de la marca solicitante con la oponente,

e \..".ln l'"-r'.‘r"”lHIII!‘"'L""“""'""""""“""'""'"""""""-"'-"'"'“-""-"'"""""-"'"“""""'"""""""-“

Que, al respecto, ¢l Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras antenores, diciendo: “La esencia de una marca estd en el poder de excluir a
otros en ef uso de marcas confundibles. Nada miis contundible que una marca idéntica. La prohibicion del
ine, a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en
principio porgue ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la
unica,™ Y acertadamente menciona sobre o similitud ortogrifica: “Es quizas L mis habitual en los casos de
confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
mistma secuenciia de vocales, la misma longitud v cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles: "Escoset” v "E.;um't 1’5.:*.6} "Wmus" y "Domus" (524), “Breton” y "Eretan”
(532, IMBRIYTY “IMBRIIT B (SETN mesmin i e i asm  R S  Sa  mmad S L L e

(Quie, esta Direccion estima que, la presente solicitud se apone a lo previsto en el inc. f) del Art, 22 de
lin Ley N* 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién
o de asociacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos, Y, teniendo en cuenta que para
¢l registro marcano lo determinante es proteger a quien tene uso exclusivo de la marca contra terceros y
gue en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inductr a confusion o asociacion a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la
COBNIBtENIN PACIfica eNtre 1o g MR, < e e e e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la
stnilitud general entre dos marcas no depende de Jos elementos distintos que aparezcan en elfas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante 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 fa intencién de producir
contusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente v la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad gue atinrmar o sostener gue las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de Ll primera™, oo s e

Que, en o referente a la oposicion deducida por la firma UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC., esta
dependencia administrativa considera que a fs. 1 de autos se verifica la cobertura de productos sobre los
cuales pretende la proteccion: * “Cafe, 16, cacao y sucedaneos del cate; arror: tapioca y sage; harinas y
preparactones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; azicar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); es
mrnpremiuins en la glase 30 del nomenclador internacional®. Mientras que la marca /"'
ampara: *Casetes pregrabados de audio. casetes pregrabados de video, cintas pregrafia
pregrabadas de video, presentando peliculas y programas de television, discos o

SIHER HU DE MARUAS® = |arge Otumeids, 9 B CARA, Abselodo Perrol, 2017 L% ~==Bip v T ering
TIRHECHO DE MARUAS® = [orge Ctamenidd, 9 Ed. CARA, Absisledis Parro, 2017 R g R i Iaduseed

Conipaericlin de Poctritg de Progiedad lndiistmil, Supenmtendencia de Idustin y Comeron, Colomibaa, 2005
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “UNIVERSAL Y ETIQUETA®, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 83884/2021,
SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL 8.A.C, —+=ssrsssersrranesmssmamesssmmnssssasasssnnsans

presentando musica, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando peliculas v programas de
television, programas de software de computadoras pregrabados presentando pelfeulas v programmas e
television, programas de software multimedia interactivo para educacian v entretenimiento, software
interactivo multimedia para fugar fuegos, videos descargables, programas de television v pelfcilas”
comprendidos en i clase 09, De igual manera se verifica que la firma oponente posee el registro de su
marca UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA en las clases 41 y 38, —-rrerareemrronmsransrmmnsins sasssssrensniasases

Que, como puede apreciarse la cobertura de productos y servicios comprendidos por las marcas
enfrentadas son plenamente distinguibles, dirigidos a sectores del pablico consumidor diferentes, No
existe ninguna posibilidad de confusion debido a la diferente naturaleza de los productos y servicios
protegidos por las marcas enfrentadas, Para determinar si hay posibilidad de confusidn se debe tener en
cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, asi coma los productos y servicios a distinguir, Existen
diferencias, y no se puede soslayar que el piblico consumidor es diferente porque por las razones
antedichas es obvio que estin dirigidas a consumidores diferentes, — s

Que, a fs. | de autos se verifica que el solicitante no reivindica los derechos exclusivos sobre la figura
del globo terriqueo de su etiqueta, Al realizar la bisqueda del elemento figurativo; Globos terrestres con
banderola o inscripcién: se verifican los siguientes registros de marcas en la clase 09 que utilizan el
elemento figurativo mencionada y con las que la oponente se encuentra coexistiendo: UFE (Slogan) Union
des Frangais de I'Etranger Union de Franceses en el Extranjero Y ETIQUETA, Registro N°® 611048 4 nombre
de EDMOND MARCEL DANIEL SUCHET; OTIS Y ETIQUETA, Registro N°® 585477 a nombre de OTIS
ELEVATOR COMPANY; TOTVS Y ETIQUETA, Registro N® 495909 a nombre de Totv's Sfa; NAPOLI Y
ETIQUETA, Registro N° 448463 a nombre de [ihad Ali Jaber; MINIMUNDO Y ETIQUETA, Registro N* 606876
a nombre de MOHAN PARUMAL RANI. Extremo que demuestra que el elemento figurativo de “Globos
terrestres con banderola o inseripcion” es de uso comuin en la clase 09, — e

Que, al cotejar las ctiquetas en pugna, vemos que tienen elementos en comon, Como ya 8¢ ha
mencionado, el elemento figurativo es de uso comin, tanto en la clase 09 como en otras clases del
nomenclador internacional. Por ello, en virtud al Art. 16 de la Ley 1294/98, la proteccion de la exclusividad
otorgada por el registro no se extiende a tales elementos de uso comin o necesario en el comercio’, Al
contrastar las etiquetas, se observa que la marca solicitada utiliza colores llamativos, una tipografia distinta
a la de la marca oponente, A mis de tener presente que la solicitante ya cuenta con el registro de la

den{]minacﬁan y (’H!’.llll"tﬂ @en [3 {-]359 B R PR Sy AR S R .
marca solicitada marca oponente
UNIVERSAL Y ETIQUETA UNIVERSAL Y ETIQUETA

en la clase 30 y LA UNIVERSAL registrada en la clase 30, por tanto, correspon
i | g L B S o T S I S e A < o= i e R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1305 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 838841202,
SOLICITADO POR PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C, —ssrenssasessassrasmamnasnsasarsasassananscs

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 19 CONFIRMAR la Besolucidn N* 1305 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada Fmr la
Direceion de Asuntos Marcanos Litigiosos, - sesssessersssesesasebInasTasee

Art, 2¢ DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *UNIVERSAL Y
ETIQUETA", Clase 30, Acta N* 83884/2021. solicitada—a-npmbre de PRODUCTOS
EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.AC.--

Art, 39 NOTIFIQUESE por Céhula.«---seemesssmnannaaas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1307 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° sataswzml A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.---+=rnsssresssresanmsesansas

Asuncion, 2 0 WMAY EﬂE‘i

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de PRODUCTOS
EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. en contra de la Resolucion N.° 1307 de fecha 20 de noviembre de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------s--smssmsmmmm s

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de PRODUCTOS
EXTRAGEL Y UNIVERSAL S5.A.C. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N." 1307 de
fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---=«-s--sssseseeasans

Que, en fecha 08 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso
HETPRES) s mrn i naiviis et s e i aiiiais ssiios sLirsuntasstrtisas cr sds Biss sonRab iipaabinnisod nas s satad daniine va

Que, en fecha 21 de agosto de 2025, |a representante convencional de PRODUCTOS EXTRAGEL Y
UNIVERSAL S.A.C. expreso agravios; en fecha 21 de octubre de 2025 el representante convencional de
UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC. presentd el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 23 de
octubre de 2025, esta Direccidn dictd la providencia Autos para Resolver, «-ss-s-seseerssmmmnmmennnnnnn e anen

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)"UNIVERSAL Y ETIQUETA", solicitada para la
clase 32, en base al registro de la marca UNIVERSAL clase 09; notamos que si bien las clases son diferentes,
visualmente son muy parecidas, para mayor apreciacion se adjunta a continuacion las etiquetas .../.. Que, la
solicitud de registro fue depositada comeo una marca mixta, la cual incluye una etiqueta con la palabra
UNIVERSAL. Dicha etiqueta presenta caracteristicas visuales similares a fa de la marca oponente
UNIVERSAL, ya que ambas comparten una tipografia similar y estilos parecidos, lo que podria suscitar una
asociacion visual en la percepcion del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el andlisis,
dado que la coincidencia en el uso de estos elementos grificos y cromaticos incrementa la posibilidad de
confusién entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto ;mpacm y que mnsmuyen el elemento
,dennf‘canpﬂr Bttt G A G e R e o o e B

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: %(.)Que, agrego a lo
manifestado mas arriba un cuadro para que la Sefiora Directora pueda corroborar con la base de datos que
existe COEXISTENCIA DE LA OPONENTE CON MARCAS DE TERCEROS, debemos senalar que la
denominacién UNIVERSAL se encuentra registrada a nombre de distintos titulares dentro de distintas
clases en las cuales invoca su derecho el oponente, con las cuales coexiste sin que ello genere confusion en
el pablico consumidor y entre ellas se encuentra la denominacion UNIVERSAL Y ETIQUETA, de mi
mandante, quien ya posee registro para la clase 29, Registro Nro. 501747, Y asi como la marca registrada a
nombre de mi mandante no ha ocasionado confusién alguna dentro del mercado con las marcas citadas
por la oponente tenemos otros ejemplos en el cuadro que puede observarse ../... la resolucion del A-quo
carece de una evaluacion exhaustiva y debidamente fundamentada sobre la posibilidad de confusion o
asociacion entre las marcas en cuestion. Es fundamental considerar todos los E'Iementc_ut disti el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1307 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N*® 83889/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.----=rrem e e s e

clase 32: Bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Por otro lado, la
contraparte opera en la clase 9, que abarca Casetes pregrabados de audio, casetes pregrabados de video,
cintas pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de video, presentando peliculas y programas de television,
discos compactos pregrabadas presentando muisica, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados

"

presentando peliculas y programas de television(... ) = e

Que, contesta la expresion de agravios la firma oponente, y manifiesta: (..} cotejando las marcas en
pugna tanto en conjunto como aislando sus elementos integrantes, es posible apreciar que ellas son
perfectamente IDENTICAS, desde cualquier plano que se las coteje. Consecuentemente, la impresion
global que causan en el consumidor medio es que se tratan de dos marcas exactamente iguales la una de la
otra, sin ningun elemento diferenciador entre ellas ../.. Contradigo categoricamente estas aseveraciones
pues las marcas de mi mandante, UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA, que fueran invocadas como base
de esta oposicion son marcas que gozan de los caracteres de fama y notoriedad. Por ello la solicitante
parece olvidar que ante la notoriedad de una marca se rompe el principio de especialidad, es decir, se lo
deja de aplicar, no siendo necesaria ya la igualdad o la estrecha relacion de clases ../.. En resumidas
cuentas, pese a que Jas marcas de mi mandante invocadas como base de la oposicién no amparan las
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productos pedidos en estos
autos, el riesgo que las marcas UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA de propiedad de mi representada,
sean asociadas y/o confundidas con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, pedida en autos por la firma
FRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C, continuard siendo extremadamente elevado, debido a la
tama y notoriedad que preceden a aquellas(...) —--=-=reomrrm s s

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: *UNIVERSAL Y ETIQUETA", en la clase 32 (solicitada) v
“UNIVERSAL Y ETIQUETA", en la clase 09 (oponente). —-----«-ssemmmm e e

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas UNIVERSAL Y ETIQUETA, en la clase 32
(solicitada) y UNIVERSAL Y ETIQUETA, en la 09 (marca base de oposicion), vemos que al iniciar el analisis
de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto,
como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir
si la 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 analisis desde la 6ptica de los eventuales consumidores.---------==-- s e

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "UNIVERSAL", no necesariamente causarin confusion en el seno del piblico 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. -«

Que, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con la marca
registrada: UNIVERSAL Y ETIQUETA, en la clase 29, Registro N.° 501747 de fecha 16/03/2020 . Si bien, en
virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos
adquiridos con la denominacién y la etiqueta de autos; para productos relacionados a los pedidos en el
caso en estudio. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de
una marca que ya le pertenece hace Variog anog:------=-=-ssssmsms e e

Que, a fs. | de autos se verifica que el solicitante no reivindica los derechos exclusivos'sal
del globo terraqueo de su etiqueta, — = see o eaecp
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1307 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 83889/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C,=---ssssesssrescmnsasnsec et s ememeemom e saamam e saeeme s

otorgada por el registro no se extiende a tales elementos de uso comtin o necesario en el comercio', Al
contrastar las etiquetas, se observa que la marca solicitada utiliza colores llamativos, una tipografia distinta
a la de la marca oponente. A mas de tener presente que la solicitante ya cuenta con el registro de la
denominacion y etiqueta en la clase 29, — s eemmremmm e

marca solicitada marca oponente

UNIVERSAL Y ETIQUETA UNIVERSAL Y ETIQUETA

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

Que, conviene mencionar lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N° 259/2025: “La doble identidad ocurre cuando la marca
contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a otro titular, y los
productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios
especificados para la marca anterior. Esto significa que existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas
marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas marcas (todos o
algunos de los productos o servicios especificados son idénticos.” En el caso que nos ocupa tenemos que
en cuanto al signo distintivo: las denominaciones contienen elementos en comin pero otros elementos
también conforman al signo en completo; en cuanto a la cobertura: las marcas se encuentran en clases
distintas del nomenclador, sus productos y servicios son plenamente distinguibles, —---—-----eoroceereeee

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General
considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y qu '
confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre 1
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucién recurridg -- el i wldo

\: i o s Ve
" Direcerion Nacional de Propicdsd Intclecnaal. Loy 129498 De Marcas, WW[WWWWH d b predid Entelectul
* Sinchez Herrero, Andrés. "Confusidn de Marcas” Editorial La Ley, Asuncitn, 2003, s =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1307 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N® 83889/2021 A NOMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S A.C.----- i Totneer

Que, también a fs. | de autos se verifica la cobertura de productos sobre los cuales pretende la
proteccion: "Bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”"Mientras que la
marca base de la oposicion ampara: “Casetes pregrabados de audio, casetes pregrabados de video, cintas
pregrabadas de audio, cintas pregrabadas de video, presentando peliculas y programas de television, discos
compactos pregrabadas presentando muisica, programas de DVDs y de CD ROM pregrabados presentando
peliculas v programas de television, programas de software de computadoras pregrabados presentando
peliculas y programas de television, programas de software multimedia interactivo para educacion y
entretenimiento, software interactivo multimedia para jugar juegos, videos descargables, programas de
television y peliculas.” De igual manera se verifica que la firma oponente posee el registro de su marca
UNIVERSAL y UNIVERSAL Y ETIQUETA en las clases 41 ¥ 38, — -=---m-smmmemmmmsmm s ssnnnsnana s s e

Que, como puede apreciarse la cobertura de productos y servicios comprendidos por las marcas
enfrentadas son plenamente distinguibles, dirigidos a sectores del publico consumidor diferentes, No
existe ninguna posibilidad de confusion debido a la diferente naturaleza de los productos y servicios
protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusién se debe tener en
cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, asi como los productos y servicios a distinguir. Existen
diferencias, y no se puede soslayar que el publico consumidor es diferente porque por las razones
antedichas es obvio que estan dirigidas a consumidores diferentes. Es mas, los lugares en los que se
desenvuelven las marcas enfrentadas seran diferentes. A mas de que la firma oponente ya se encuentra
coexistiendo con la marca UNIVERSAL Y ETIQUETA, propiedad del solicitante de autos, en la clase 29, —-

Que, ahondando en el anilisis de la coexistencia de marcas, al realizar la bisqueda en el sistema
informatico de la institucién, se puede verificar que existen los siguientes registros que utilizan el vocablo
UNIVERSAL como tinico elemento o como parte de su denominacion, a nombre de diferentes titulares y en
diversas clases: UNIVERSAL Y ETIQUETA, clase 34, Registro N.° 580963 a nombre de Tabacalera Boqueran
S.A.; UNIVERSAL, clase 20, Registro N* 473255 a nombre de Juan Carlos Caceres Garcia; UNIVERSAL Y
ETIQUETA, clase 8, Registro N.” 447922 a nombre de Tramontina S/a. - Cutelaria; UNIVERSAL Y ETIQUETA,
clase 25, Registro N.° 465102 a nombre de Universal Protein Supplements Corporation Dba Universal
Nutrition; UR UNIVERSAL ROBOTS Y ETIQUETA. clase 9, Registro N.° 560984 a nombre de Universal
Robots A/S; extremo que demuestra la coexistencia de la marca oponente con otras marcas que utilizan
dicha denominacién -UNIVERSAL- a nombre de diferentes titulares, en diferentes clases e inclusive en la
LN T T T L T

Que, de igual manera, al realizar la bisqueda del elemento figurativo: Globos terrestres con
banderola o inscripcién; se verifican los siguientes registros de marcas en la clase 09 que utilizan el
elemento figurativo mencionado y con las que la oponente se encuentra coexistiendo: UFE (Slogan) Union
des Frangais de I'Etranger Union de Franceses en el Extranjero Y ETIQUETA, Registro N° 611048 a nombre
de EDMOND MARCEL DANIEL SUCHET; OTIS Y ETIQUETA, Registro N° 585477 a nombre de OTIS
ELEVATOR COMPANY; TOTVS Y ETIQUETA, Registro N°® 495909 a nombre de Totv’s 5/a; NAPOLI Y
ETIQUETA, Registro N® 448463 a nombre de |ihad Ali Jaber; MINI MUNDO Y ETIQUETA, Registro N® 606876
a nombre de MOHAN PARUMAL RANL Extremo que demuestra que el elemento figurativo de "Globos
terrestres con banderola o inscripcion” es de uso comin en la clase 09, —---mmeeemmmemmeenen oo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1307 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "UNIVERSAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPED[ENTE N® 83889/2021 A NDMBRE
DE PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL §.A.C.----snexe-

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 1307 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. «=--===ress=rmreremmrermmrmenes e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“UNIVERSAL Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N® 83889/2021, solicitada a nombre
de PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.-rm—mag-- oo

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, «-------xeeemsemeaenmaaane N0 T ST
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 169 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *RHAPSODY
LOUIS VUITTON", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 109379/2021, SOLICITADA POR LOUIS VUITTON
MALLETIER. m——-s=srsesmsresmnssanamssnssnsnesansssnsssusssnssssssssans tosessenassnsssesssssssansessssnnnssaassnnesssnsasassanses

Asuncion, 29 MAY 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LOUIS VUITTON
MALLETIER contra la Resolucion N* 169 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Direccion de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de LOUIS VUITTON
MALLETIER, ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N* 169 de fecha 20 de enero de
2023 dittada pur la Direccidon de M'ilrl'.'ilﬂ-. A R R S SRS

Que, en fecha 27 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedia el recurse de apelacion
intemuextg_..-.-.-.-.-.------.-..-------.-.-------.-------------a-q.a--aa--r-..r.-..-r-------r-------r-.-----------r----ru--ulJIrqlln.qui-au--

Que, en fecha 11 de mayo de 2023, el representante convencional de LOUIS VUITTON MALLETIER
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: “(.) Que la solicitud de registro de Ja marca
RHAPSODY LOUIS VUITTON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habléndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominaciin 2016-1631506 RAPSODIA Clase 3 Registro Titular 441941 Las Blondas
Soc. Anonima [AR] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas. muy semejantes, ho podrin
tener coexistencia pactfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos consumidores.-, por
lo que de conformidad al articulo 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.,, )" ==-eseeeeeeeee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; “(.)QUE fa solicitud "RHAPSODY
LOUIS VUITTON" es una denominacion de fantasia, deviene de la confuncion de la denominacion
“‘RHAPSODY" sumado o aunado con la famosisima marca internacional “LOUIS VUITTON". Que ingresando
en un buscado de la Web e insertando el nombre (marca compuesta por tres denominaciones RHAPSODY
(INGLESA) + LOUIS + VUITTON, obtenemos la singular cantidad de .../.. cerca de 6,520,000 resultados .../,
Que, la marca "RHAPSODY LOUIS VUITTON", es completamente diferente y novedosa, inconfundible y no
se ajusta bajo ninguna optica a lo argumentado y fundade en la resolucidn recurrida, puesto gue, para un
andlisis o comparacion, debe realizarse el mismo realizindose un anilisis del conjunto integramente
conformade, no de sus partes por .ﬂ*}h’!ﬂir.fuf....}- e L ————

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly s (R e T T P R T e 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 ey el
criterio que debe pnmar ala hnr.l de r']ert*rmmdr sl existe pnq:h-llltlml ﬂt" rnnﬁmﬁn emlus mismas

li -‘ " Hfﬁr:;!
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 169 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RHAPSODY
LOUIS VUITTON®, CLASE 03, EXPEDIENTE N* 109379/2021, SOLICITADA POR LOUIS VUITTON

DT L BT TIR i s s o s s o A R RIS A b S

marcaric. no P."I!JH'H!.' P.F‘l ”jﬂ‘: (4] Ii'H‘f”l’.HfH COmunes L!MH‘I?’{J fi l‘.I'JH':!'H'U}EH‘ par s mismos el "rl'gﬂﬂ'

fjj‘f!!lril‘"" BN R IR RS SR IS S A SIS ISR R

Que, @ los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asl como del aspecto ideologico o conceptual. Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas, Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas se aprecia que las mismas son similares
en el primer elemento de sus denominaciones, sin embargo, la marca solicitada posee otros vocablos que
aluden directamente al origen empresarial, el cual es sumamente conocido por el publico consumidor
|'|'1'F|i-nl-'1'lh‘. T T I T sressnssssnnians T T e e

RHAPSODY LOUIS VUITTON (solicitada), y
RAPSODIA (buse de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si en su primer
elemento RHAPSODY - RAPSODIA, esta Direccitn General no puede desconocer que la marca solicitada
agrega los vocablos LOUIS VUITTON, que hacen expresa referencia a la procedencia empresarial, Estos
elementos permitirdn al pablico consumidor diferenciar los signos enfrentados y distinguir claramente que
la marea solicitada proviene de la reconocida firma LOUIS VUITTON, razon por la cual esta dependencia
administrativa considera  que  las  marcas en  cuestion  podrin  coexistir  pacificamente en el

”“_1"1".“1“ R

Que, al realizar el cotejo visual y ortogrifico de las marcas vemos que la marca solicitada se encuentra
compuesta por tres vocablos RHAPSODY LOUIS VUITTON, mientras que la marca base del rechazo se
encuentra compuesta por un solo vocablo. Difieren en la composicion y longitud de sus respectivas
denominaciones, La marca solicitada presenta una estructura compleja, resultando en una longitud visual
considerablemente mayor. Aunque ambos signos sean similares en el primer elemento, la longitud y la
division de las palabras son factores que afectan la percepcion visual. Al respecto, la impresion de conjunto
es la que debe prevalecer y no los elementos aislados, —------esmemrmmmmrnmrm e

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el analisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus sflabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion, La
marca solicitada "RHAPSODY LOUIS VUITTON', como se¢ ha mencionado, se halla compuesta por tres
vocablos (RHAP-SO-DY LOUIS VUISTTON) con seis silabas. Por su parte, la marca antecedente "RAPSODIA"
posee un solo vocablo con tres silabas (RAP-8O-DIA). Las diferencias ortograficas de las denominaciones
Beneran una Flerte diptincian SUlbVe, ==ssssssesresisrmmssnns ssnsmnsssssns snsmresrssmsensnrmmssms st e —————————————

Que, resulta importante destacar que la denaminacidn cuyo registro se solicita "RHAPSODY LOUIS
VUITTON", contiene a su vez parte de la razon social de la firma solicitante, LOUIS VUITTON MALLETIER:
ey decir, que la marca solicitada se identifica con la razon social de la firma propietaria, A ese respecto, se
sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citac, la cual se adquiere desde su primer uso publico, En ese sentido, estando incluida la 5
registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 169 DE FECHA 20 DEENERO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RHAPSODY
LOUIS VUITTON", CLASE DB. EKPEDIENTE N' lﬂ?‘!‘.«"?ﬂﬂ?t SOLICITADH; POR LOUIS VUITTON
NEAL LETTRR, semaovironmmrassnorattinsstymr st sntsy e S ——

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizacas en el caso de autos, vemos que la
marca “RHAPSODY LOUIS VUITTON" pretende el registro para la gclase 03, para los siguientes productos;
“Perfumeria; Perfumes; agua de tocador; agua de perfume; agoa de colonta; preparaciones cosméticas para
el cuidado de fa piel y los labios; lociones para uso cosmético; mascarillas de belleza; preparaciones
cosméticas para las manos, el rostro y el cuerpo; fabones; geles de ducha; geles de bafio; aceitey de bafio,
Leche limpiadora para el tocador; desodorantes”: mientras que la marca *“RAPSODIA" se encuentra
registrada en la clase Q3; "Todos los productos.” —

Que, esta Direccidn considera importante traer a colacion que la marca solicitada efectivamente goza
de notoriedad en el mercado, el consumidor promedio del sector reconocerd la marca "RHAPSODY LOUIS
VUITTON?", y la distinguira de la marca base de rechazo, —-sserassmmmamsmmmsrmmnimmsimrasnnssnes

Que, en conclusion, el signo solicitado podrd coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterfsticas propias que lo hacen diferente, original v distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anterformente expuesto,

corresponde revocar la resolucion recurnida, <=«
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucidin N* 169 de fecha 20 de enero de 2023 dictada por la Direccion de
Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"RHAPSODY LOUIS VUITTON", clase 03, Acta N* 109379/202] solicitada a nombre de

Art. 32 NC.'I']']FIQUESE

-IIZ
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 806 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TECMAQ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N*® 1umsrznzz ANOMERE DE
FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEQ. «-==========x=

Asuncion, 29 MAY 76

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TECMACO
INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA en contra de la Resolucion N° 806 de fecha 17 de octubre de 2023,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIEIOS0S, y; --=-=---=====sssmemmm e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de TECMACO
INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 806 de
fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. —=----=---seeeeeeeeaeee

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
L o L (o R

Que, en fecha 29 de diciembre de 2023, el representante convencional de TECMACO INTEGRAL
SOCIEDAD ANONIMA expresd agravios; en fecha 10 de enero de 2024 esta Direccién General tiene por
presentada la expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —-----vseevneeeec

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 el representante convencional de Fabrizio Zuccolillo Mateo y
Bruno Zuccolillo Mateo contestd el traslado de los agravios. En fecha 04 de abril de 2024, esta Direccién
dictd la providencia de Autos para Resalver, ------------smmmmmmmamaeeann e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.Janalizando las constancias obrantes en el
expediente, y haciendo un analisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta Direccién es del
criterio que las marcas TECMAQ Y ETIQUETA (solicitada) Y TECMACO INTEGRAL (oponente extranjera),
podrin coexistir sin posibilidad de confusion entre las mismas debido especialmente a las diferencias en el
plano visual, ortogrifica y conceptual, la solicitada es una denominacién simple, mientas la oponente es
una denominacion compuesta .../.. la marca oponente no tiene ningun registro en la clase 37 quie lo avale
en este pais, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no existe con prelacién una marca
registrada con anterioridad al de la solicitante, lo que nos da la pauta que no hay ningiin impedimento para
COEXISHr [as Marcas entre S, ) — -« - eses s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante 5.A. y manifiesta: .. el elemento predominante
en la marca de mi representado, que es la denominacion “TECMACO", es un componente que capta
significativamente la atencion de los consumidores. A ello debemos agregar que el hecho de reemplazar el
sufifo "CO" por fa letra "Q" manteniendo la misma posicién y secuencia no anade distincién ni notoriedad a
la solicitud, como se evidencia en el comparative a continuacién ../[.. al ser ambas extremadamente
similares, demds esta profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas, que
indefectiblemente se pronunciardn de manera muy similar ../.. los registros extranjeros de mi mandante
fueron debidamente presentados en el periodo procesal correspondiente .../.. TECMACO INTEGRAL S.A.
es un empresa con mds de 30 arios de .trayecmrfa dedicada a pn&‘st&r SE'H’J:CI:US ﬂ'f' :ﬂ'qm'f : enita de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 806 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TECMAQ Y ETIQUETA”", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 10108/2022 A NOMBRE DE
FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEQO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEQ., =-===sssssssssansmmmnsmmnmmmmmnnmmnma e mnennes

similitudes mencionadas mas arriba, la solicitud ha sido depositada en la clase 37, la misma clase en la que
mi mandante posee sus registros extranjeros previo por lo cual los servicios ofrecidos por mi mandante
corren riesgo de ser confundidos o asociados a la misma compania(...)" ——=-====sssssessesmracermmmen s

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: “(...)notamos gue en su momento
TECMACO INTEGRAL S.A. se opuso a una solicitud de registro, la misma culmind y posteriormente no
presenté ninguna marca. Entonces al no haber solicitado y luego oponerse a la solicitud de autos, podemos
notar que se trata de una accion de mala fe. Ya que se oponen y no solicitan, entonces cuando alguien
desea solicitar una marca, observa que no se encuentra ninguna vigente y sin embargo presenta una
oposicién. Continuando con la oposicion, mencionamos que la denominacion base de la oposicién y
notada como "notoria” por la contraparte, no es una denominacion de tal naturaleza, ni siquiera en el rubro
pertinente ni conocido en nuestro medio .../.. En este caso la marca “Tecmaco Industrial” no estuvo ni
siquiera solicitada dentro de nuestro pais y tampoco es utilizada como se puede ver. Por otro lado, la marca
solicitada no estd relacionada al rubro de la construccion, sino se trata de una empresa vinculada a los
servicios de limpieza y alquiler de maquinarias relacionadas a este rubro, la limpieza. (...)" —--------"-=r--oo--

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas TECMAQ Y ETIQUETA (solicitada en clase 37) y la marca T
TECMACO INTEGRAL (FEEiStrO @XITANJEI0), —--+-s=s-ssrsssssssrmssrassmssommna sms s oo ommeseeoeoeseoeeo

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
CONSUMIADTES, =======emmseaem i me o e e e n oot oo s oot e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “TECMAQ Y ETIQUETA" en la clase 37,
con la marca oponente T TECMACO INTEGRAL”, con registro @Xtranjero, —-------s-s-sssssssmmesssssmsssmsnsss

TECMAQ Y ETIQUETA (marca solicitada)
T TECMACO INTEGRAL (marca extranjera oponente)

Que, obra en el expediente administrativo, a fs. 30, la Declaracion Jurada de los registros extranjeros
alegados por la parte oponente, en ese sentido, el registro extranjero acreditado es el de la marca T
TECMACO INTEGRAL a nombre de TECMACO INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA, en las clases 43, 12, 16, 35,
36,37, 41,7, en Argentina; documento que ha sido agregado en la etapa procesal pertinente. —-------==-=-=x---

Que, al realizar el andlisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. En ese sentido, en cuanto a la estructura y longitud de las denaminaciones, la marca
solicitada "TECMAQ" esta compuesta por una sola palabra corta de dos silabas y seis letras. En contys
marca oponente “T TECMACO INTEGRAL® presenta una estructura compleja conformada p{:-r -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 806 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TECMAQ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 10108/2022 A NOMBERE DE
FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEOQ. --s-ssxsassnsses

afectan la percepcion visual. Al respecto, la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los
elementos aislados, la adicion de la letra aislada "T" al inicio de la marca oponente, el cambio en la
terminacion de la solicitada ("Q" frente a "CO") y, sobre todo, la palabra "INTEGRAL" al final de la oponente,
generan una estructura y un disefio general que hacen que la impresion visual de ambos signos sea
D PRI . st i ettt o ey o A e

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el anilisis fonético debe
tenerse en cuenta el ndmero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacién. La
marca solicitada "TECMAQ", como se ha mencionado, es una palabra de dos silabas (TEC-MAQ) con una
pronunciacion rapida y de golpe seco al final. Por su parte, la marca oponente "T TECMACO INTEGRAL"
posee una cadencia ritmica larga conformada por siete silabas en total. Las Directrices para el Examen de
Marcas en el Paraguay establecen que las letras sueltas dentro de una marca se leen como sus respectivos
nombres. Por lo tanto, el consumidor pronunciara la marca oponente extranjera como "TE - TEC-MA-CO -
IN'TE'GM anadiendo un sonido inicial extra que rumpe cualquier paralelismo con la marca solicitada

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
rectangulo de color azul con fondo blanco en el centro la denominacién solicitada con una tipografia
imprenta en color azul y y al margen derecho una imagen de la mitad de una tuerca y la mitad de una gota
de agua en horizontal, la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta
distintividad a la marca, - «=scesme e e e e e e

marca solicitada

TECMAQE)

Cabe mencionar que la raiz "TECMA" debe ser sopesada en el contexto de la clase 37 del
nomenclador, ya que estas particulas son evocativas, ya que aluden directamente a los términos
"Tecnologia"y "Maquinaria”. Es asi que conforme a la biisqueda realizada en la base de datos del sistema
informatico de la Institucién, también se verifican los siguientes registros en la clase 37 con el prefijo “TEC™:
TECNOCORK, Registro No. 532988; TECNOCLIMA, Registro No. 549274; TECNOMAX, Registro No. 502247,
TECNOSUMA, Registro No. 447320; extremo que demuestra la coexistencia pacifica en la clase 37 de marcas
con la raiz “TEC" a nombre de diversos titulares. —------------rsm s mmm e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura pretendida por la presente solicitud de registro de la marca “TECMAQ Y ETIQUETA" es: “Alquiler
de bombas de drenaje; alquiler de maquinas barredoras; alquiler de grias [miquinas de construccion];
alquiler de maquinas de limpieza; alquiler de excavadoras; alquiler de maquinas de construccion; limpieza
de edificios [fachadas]; limpieza de vehiculos; limpieza de cristales de ventana; limpieza en seco; limpieza y
reparacién de calderas; limpieza de ventanas; limpieza de edificios [interiores]" de la clase 37. Eneuvanto a

e .]lll|||'|||.'!|.'|IJ.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 806 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TECMAQ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 10108/2022 A NOMBRE DE
FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEQO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEOQ. -- -

Que, esta Direccién considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tnico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en la presente resalUCIOIL »r-osersrrmmmrremrm e et esn gt s et e e

Siguiendo con el analisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de
Territorialidad, el cual supone que la proteccion que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al
pais en que ella esta registrada. De igual manera, el que primero solicita el registro de una marca, es quien
tiene un mejor derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es el solicitante quien cuenta con
prioridad para la proteccion sobre la denominacion en pugna en NUESLro Pais, -----s---sooseessossmsce

Que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: “El propietario de una marca de
productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de las garantias que esta ley le otorga, una vez
registrada en el Pals”. ——ss-ssseesrmr ettt e n s

Que, segiin lo manifestado por el apelante, su oposicion se basa en los registros previos que posee de
la marca “T TECMACO INTEGRAL" en el pais de Argentina en las Clases 43, 12, 16, 35, 36, 37, 41, 7; estos son
registros que han sido concedidos en el extranjero. La solicitud de registro nacional *TECMAQ Y
ETIQUETA" fue presentada en fecha 16 de febrero de 2022 conforme obra en el formulario de solicitud
obrante a fs. 01 y en el sistema informatico institucional. Igualmente, se verifica en la base de datos
informética que hasta la fecha no se ha recibido solicitud de registro de la marca extranjera "T TECMACO
B PR R e R e B S eSS SR e i ot

En ese sentido, esta Direccion General considera importante mencionar que la solicitud nacional
prevalece en virtud al principio de territorialidad y por la fecha de presentacion en la DINAPL El registro
extranjero oponente podrd preponderar si se ampara en un plazo de prioridad internacional vigente, si
acredita de manera fehaciente que su marca es notoria en el mercado paraguayo’, o si prueba que el
solicitante local intentd apropiarse de la marca de mala fe de sumarca, —---=----rmmmmmmsmmmmasammnasme e

En cuanto a la notoriedad alegada por la marca oponente, conviene traer a colacién lo establecido en
las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucién N° 259/2025, que sefala:
“(..)La notoriedad de un signo se puede demostrar aportando pruebas de diversa indole, incluidas las
siguientes: declaraciones juradas de organismos competentes, por ejemplo, cimaras de comercio y de
empresas, asociaciones y gremios de productores del pais o del extranjero, y federaciones y uniones, que
acrediten la existencia y notoriedad del signo en el pais; decisiones anteriores de tribunales y de
.aumn'dades administrativas, incluida la DINAPI, en [as que se hubiese reconnddn la notoriedad detsigno;

e . ; ; o ;' 'ih'i ra GeneWTThtering
Direccién Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Pa ¥ EHHEI A i u netil de Prophedad Induseris
&

! Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncidn. 2013, j=
ﬁg‘!z
hitpe/iwww.dinepi gov pyiportalv3/propiedad -industrial/marcas/directnices \
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 806 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TECMAQ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N*® 10108/2022 A NOMBRE DE
FABRIZIO ZUCCOLILLO MATEO Y BRUNO ZUCCOLILLO MATEO. % et e e

un signo notoriamente conocido se basa en el hecho que el signo es notorio y goza de renombre en el
Paraguay. El mero hecho de que una marca esté registrada no le confiere notoriedad ni renombre por lo
que no serfa pertinente exigir o acreditar tal registro como condicion de la proteccién. Cabe notar que el
Articulo 6bis del Convenio de Paris no menciona el registro de una marca notoriamente conocida como
una condicién para gozar de proteccion como tal(... )" — === ssmm e e e s an s s st

Conforme a lo sefialado, la oponente ha acreditado los registros extranjeros con la Declaracion Jurada
presentada y la copia de los registros agregados, pero no ha arrimado las pruebas que acrediten la
notoriedad alegada. A mas de las diferencias ortograficas, visuales, fonéticas y conceptuales que son
fundamentales para la resolucion del presente caso y que hemos sefialado parrafos mas arriba, por la cuales
consideramos que la marca solicitada retine los requisitos necesarios para su registro, —-------=-==s-==sz-zoe-

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas TECMAQ Y
ETIQUETA en la clase 37 y la marca oponente extranjera T TECMACO INTEGRAL. —-----—-mrmmmmmsmmnananans

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente, por tanto, corresponde confirmar
la Resolucion recurrida.—«---=s-=r-rormrrmr e e e e e e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 806 de fecha 17 de octubre de 2023 dictada pm‘ la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ««««-«scssemeammmammmmmanaee s snnasacaas

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
*TECMAQ Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 10108/2022, solicitada a nombre de
Fabrizio Zuccolillo Mateo y Bruno Zuccolillo Matea. -

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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FOR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 929 DE FECHA DE DE JUNIO DE 2023 Y 595 DE FECHA
21 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "SOFTYS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 20368/2022, SOLICITADA
POR CMPC TISSUE S.A, ==snenmssee s et s s ma s e s s s m e s s e e s ms s a s e s s n R 0

Asuncion, 29 HH T.u,ﬁ

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesta por la representante
convencional de CMPC TISSUE S.A. en contra de la Resolucion N* 929 de fecha 08 de junio de 2023,
dictada F]”r]ﬂ Direccidn de Marcas, o S R S e SN e R SR s e SRR T TR T TR

RESULTA:

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de CMPC TISSUE
S.A,, ¢ interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N* 929 de
fecha 08 de junio de 2023 dictada por la Direccion de Marcas, -=---«--sem e

Que, por Resolucion N* 595 de fecha 21 de marzo de 2025, la Direccidn de Marcas confirmd en todas
sus partes la Resolucion N® 929 de fecha 08 de junio de 2023, —-sceeemsmmsmmmmsmaninsistsstsnnseansnans

Que, en fecha 24 de marzo de 2025 fue dictada la pruwdvr:t i que concedio el recurso de apelacidn
!nrerpuestc D T T T T e e S —

Que, en fecha 24 de abril de 2025 la representante convencional de CMPC TISSUE S.A. expreso
agravios, Esta Direccion General tiene por presentada la txpu sidn de agravios y Hama autos para resolver
en ﬁf":hﬂ ) dl" dhﬂl L N i o v i i e e 0 A i i s B e BB W K R A RS BRI

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn N* 929 de fecha 08 de junio de 2023 considera que: . )Que la
solicitud de registro de la marca Softys ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3, Que
habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marea, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion 2020-2070896 SOTHYS Clase 3 Registro Titular 514506
Sothys International [FR| Comentario: Que las denominaciones son casl idénticas, muy semefantes, 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 Le y HF#‘?.-‘:' de Marcas, no ha !ug.n alo
solicitado(.. )" —----esmsrmrerianaans - senrnnn semeesans seresssseanas

Que, la Resolucion N* §95 de fecha 21 de marzo de 2025 considera que: “(...) entre la marca solicitada
“SOFTYS" y la marca base del rechazo "SOTHYS" existe una posibilidad significativa de confusion debido a
las similitudes visuales y fonéticas. Adicionalmente, es importante destacar que la marca solicitada busca
proteger todos los productos de la clase, al igual que la marca antecedente, hecho gue hace t,:r.rr' el criterio
para la admisibilidad del registro de la marca sea mas rigurosof., )", =+ ecsesesmmsnn s

Que, entre otros argumentos, se agravia la representante convencional de la firma solicitante y
manifiesta: (. )En primer lugar, ponemos a conocimiento de la senora directora que, el Grupo CMPC es
titular de Ja marca SOFTY'S en nuestro pals desde el afio 1998, con el registro N® 204762 a nombre de
Melhoramentos Papeis Ltda., hoy denominada Melhoramentos Cmpe Ltda. [BR]. E] registro mencionado ha
sido renovado consecutivamente hasta el dfa de hoy ../.. Consideramos que resulta evidente que el signo
SOFTYS se distingue plenamente de la Marca Antecedente. Cuenta con un logo original y

i
Tipeeil gl sisia ol

..-..'ill'l-ll
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 929 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y 595 DE FECHA
21 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "SOFTYS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 20368/2022, SOLICITADA
POR CMPC TISSUE 5.A. ssrasmssasssssasssassssasssssansassnsassnsasnssmmsssessssnssseesssnsssnnssmnsssessssnnssmsnsenssmnnsenns

denominaciones se encuentran en ki misima clase, es ficil diterenciarlas debido sl rubro en el cual se
desemperian, Cabe destacar que existe una diferenciacion visual entre ambas denominaciones, va que
SOFTYS Y ETIQUETA es una marca mixta ¥y SOTHYS es una marca denominativa /.. La Direccion de
Marcas omitid constderar el caricter notoro de la Marca Solicitada, Es por ello que, solicitamos
respetuosamente a la sefora directora, tener en cuenta a la hora de comparar las marcas en pugna, el
hecho de gue la marca *SOFTYS" ¥ ETIQUETA es una marca notoria en el rubro de productos de higiene, y
st reconocimiento trasciende of mercado relevante(.. )", —--ssesseercicnnii. B LI TR LU TR

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

Illitil‘lj“ustu_“.,,.........4...-_;“..._“u;“.--uuau......“.-uu-.-......--.u-u--.u......-..--....--..-...-u----..;.----..-......--

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, 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. Si bien
comparten elementos en comin ello no necesanamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sfmismos el SIgno distintive, " -

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asl como del aspecto idealdgico o conceptual. Ademds en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas, Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente. Se puede percibir a simple

vista la diferencia existente entre [as MiSmas: - =« «ssremmms i et res s s s
SOFTYS Y ETIQUETA (solicitada), y
SOTHYS (base de rechazo)

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

Que, la marca solicitada se halla compuesta por un vocablo, de dos silabas y seis letras (SOFTYS), la
marca antecedente se halla compuesta también por un vocablo, de dos silabas y seis letras (SOTHYS). La
diferencia entre las mismas radica en las letras intermedias (FT por TH), en ese sentido, la pronunciacién de
la letra F seguida de la T de la solicitada emite un sonido que difiere considerablemente de la marca
antecedente, Basta pronunciarlas de seguido para apreciar las diferencias mencionadas: SOFTYS -

BESTEIVE, wvvssasns o soahissoinsssisodimas S o S R R A G A A s

Que, ambas marcas se encuentran constituidas por vocablos de fantasia, ya que ni la denominacion
SOFTYS ni la marca antecedente SOTHYS poseen un significado asignado en el idioma espaj trema

extranjero. No obstante, la denominacion "SOFTYS” podria ser considerada derivada de
“SOFT" que signitica suave/blando. —f,j,‘_,,,
ol
o i T '5!
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 929 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y 595 DE FECHA
21 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "SOFTYS Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N* 20368/2022, SOLICITADA
POR CMPC TISSUE 5.4 raiissimusseresssssasssnsbusssssansoress sessnssssrain S —

Que, como es sabido, la proteceion 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, v 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 marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, =

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro *Tratado de marcas de fibrica y de comercio” que: “Para
apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino fas caracteristicas
tipicas, [a unpresion general y los principales elementos del signo®. En ese orden de ideas, st bien es clerto
que entre las denominaciones existen ciertos elementos en comun, difieren en la composicion de los
demis elementos, por ello no necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues,
en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente que aleja tada posibilidad de
(que exista una confuzsian entre dichas MAarcas, == ssssssscccissenssrsssssssannssasnssasssrns .

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefala cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del ntmero v la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, ef nimero
de palabras y la estructura de los signos (por efemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...| Se entenderd que existe similitud fondtica si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suticientemente cercano para gue no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sflabas y su orden y acentuacién particulares, | examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacian idéntica o similar, Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
me{qjgrﬂf__fﬂj}‘h\f"{’:_r}"'r---ua---uu--u-v--..-n"..."..."..............-..........................-.........................--. .

Que, al realizar la blisqueda en la base de datos de la Institucion, se constatd que la firma solicitante,
CMPC TISSUE S.A., ya es titular de los Registros N® 532979, 581156 y 566673 de la marca "SOFTYS® en las
clases 05, 16 y 21; “SOFTY'S M MELHORAMENTOS", Registro N* 471311, en la clase 16; “Softys Innovando
para tu cuidado (slogan)”, Registro N® 600290, 595874, 595875, 596972, clases 35, 21, 05, 0%; "SOFTYS
PROFESSIONAL®, Registro N* 600362, clase 35, Estos antecedentes permiten inferir que la intencidn del
solicitante con la presente solicitud es obtener una extension de sus registros marcarios, —-«-

Que, cabe mencionar que la marca base del rechazo "SOTHYS" en clase 03, con registro No, $14506, a
nombre de Sothys International, ya se encuentra coexistiendo pacificamente en el mercado con la marca
“Softys Innovando para tu cuidado (slogan)® registrada también en la clase 03 a nombre de la firma
solicitante en autos; extremo que nos permite colegir que también podra hacerlo con la presente solicitud
L SO

Que, ademas, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora qu '(

"BHEUER M, Pedro C, Tratado de marcas de Bbees v de comercio. Editorial Robins, Buenas Ares, 1944 &
! Direceltn Macianal de Propledad Intelectual (DINAPL, Difectiees e of eamen de marcas eon Paragaay, pp, 07y 206 Disg
1 1 v ooy I vallrre sl g v
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 929 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y 595 DE FECHA
21 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "SOFTYS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N' 20368/2022, SOLICITADA
POR CMPC TISSUE S.A. -- e e e

circular con combinacion de colores en tonos azules, la cual en conjunto deja una impresion diferente,
aportando este elemento cierta distintividiad a Ja mapca - osseersesnse e

Softysp

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

marca solicitada

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion General considera que s 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, ----=s-sreeeees

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

Art, 19 REVOCAR las Resoluciones N* 929 de fecha 08 de junio de 2023 y 595 de fecha 21 de
marzo de 2025 dictadas por la Direccion de Marcas, —--ssssameemsmsmme s ceeas

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SOFTYS Y ETIQUETA®, clase 03, Expediente, N*® 20368/2022, solicitada a nombre de
CMPC TISSLIE B.A . wesnsrrsmasrrumsssssnmmanassssssdomr s TR eV

Art, 3¢ NOTIFIQUESE. «++-vesvemesmnmsinmmmnnnnnnssy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 808 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ZACLIPTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 27575/2022 A NOMBRE DE JOHNSON &

IDHNSDH e S S N T S S T T RN T T RN R TR T

asuncion, ¢ 9 MAY 2006

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
LABORATORIO RICHMOND S.A.CLE. en contra de la Resolucian N* 808 de fecha 17 de octubre de 2023,
dictada por la Direccitn de Asuntos Marcarios LItigiosos, y; - ratassrsrassesssssssrsssseres s=srres

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de LABORATORIO
RICHMOND S.A.C.LE, e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N°® 808 de fecha 17 de
octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIHRIOS0S, ssescemmrmmommmmmacinine.

Que, en fecha 14 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto, —-

Que, en fecha 26 de agosto de 2024, el representante convencional de LABORATORIO RICHMOND
SA.CLE expresd agravios; en fecha 29 de agosto de 2024 esta Direccion General tiene por presentada la
expresion y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, —=<seevvmmmmmcmmnmeremasmmmsssnresssnrss,

Que, en fecha 19 de marzo de 2025, el representante convencional de Johnson & Johnson contestd L
expresion de agravios, en consecuencia, en fecha 24 de marzo de 2025 esta Direccidn General dicta la
providencia de AULOS Para TES0IVET,----=sesssessresssisaiissue s rerrsrs sy aes e s bassna s sas b apasnnssasnssasas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )Que, haciendo un anilisis minucioso de las
marcas en controversia podemos notar que entre las marca solicitada ZACLIPTA y la marca oponente
AGLIPTA, entre las mismas gramaticalmente al primer golpe de vista no existen similitud denominativa, en
los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fondtico: las marcas estin expresadas de
diferentes maneras, la combinacidn de letras es pronunciada totalmente de diferente manera.  Que,
cotefando fas constancias obrantes en el expediente, y haciendo un anidlisis minucioso entre fas
denominaciones en pugnas esta Direccion es del eriterio que las marcas ZACLIPTA (solicitada) v AGLIPTA
(oponente), podrin coexistir sin posibifidad de confusion entre las mismas debido especialmente a fa
‘diferente naturaleza de los productos protegidos por las misimas". Por un lado la solicitada clase 095 ¢
Productos oncoligicos, oftalmoldgicos, cardiovascwlar / pulmonar, sistema nervioso central / neurologico,
autoinmune y enfermedades infecciosas) v la oponente clase 05 (Exclusivamente productos firmacéuticos
para el tratamiento de la diabetes). Como podemos dilucidar los productos son muy diferentes uno con
otro por fo que la marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por
nuestra legislacion marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden
evertualmente Justificar SU rEChar(,..)" =« sssssssmsssrssssssnrsrussssssssssssssessnssssmmenstrsassssssssssssssnsnsnsaen

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante LABORATORIO RICHMOND SACLE }'
mamﬂuata (..) Como se pudm ap.-'m. far, J’d marca mh{ :r.nm contiene 8 I't’lh!h } la marca up-:mw
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* EEIE- bE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ZACLIPTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 27575/2022 A NOMBRE DE JOHNSON &
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logra en absoluto la distintividad necesaria, stendo preponderante los elementos semejantes antes que los
diterenciadores ../.En este caso, debemos mencionar que ambas marcas fueron solicitadas en la MISMA
CLASE 05, y que se encuentran destinadas al mismo rubro de productos farmacéuaticos, por lo que
acrecienta atin mis ef resgo de asoctacion de ka marca sohcitada con la marca de mi chente y es por ello,
gue b mencionada soelicitud de registro de la marca "ZACLIPTA" no podrd de manera alguna coexistir
paciticamente en ef mercado sin crear confusion en ol Consumudon(.., )" = ss=sssresssrsssnteamansaanoaen.s

Que, la representante convencional de Johnson & Johnson manifiesta en su escrito de contestacion
del traslado de los agravios: “(...) En primer lugar, debemos senalar que la recurrente pretende inducir en
error a qiien hoy decide, pues insiste en sostener gue existe diferencia en una sola consonante de la
denominacion, lo cual dista de forma meridiana de la realidad, por cuanto es indiscutible la incorporacion
do radicales diferentes que otorgan plena distincion entre las hoy enfrentadas ../.. Como queda claro, la
fuerza distintiva de los radicales iniciales de una denominacion es mayor cuando se trata de radicales
diferentes, pues resultan de mas incidencia en la impresian del piblico por ser, evidentemente, las
primeras en pronunciarse y generar esa impresion. Es el caso que, los radicales ZAC y AG son
pertectamente diferenciados uno del otro, pues el primero compuesto por 3 letras Z-A-C hace que su
pronunciacion sea inequivocamente distinta al radical A-G, compuesto sdlo de 2 letras, lo que procura
correfativamente, una distintividad en fas denominaciones enfrentadas por causar sus radicales iniciales
una impresion distinta.  Aunado en lo anterior, la recurrente también se refiere especificamente a la
particula “"LIPTAY comao un elemento que, segin su dearr, hace mentorio un rechazo de la solicitud de
registro, No obstante lo anterior, la adversa mtencionalmente omitio el hecho de que existen diversos
registros concedidos a nombre de distintos titulares que coexisten pacificamente ya gue cuentan con
elementos diferenciadores que lis hacen distinguibles, Cotno es of caso de Gutos (1.,)" ==

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma LABORATORIO RICHMOND SA.CLE y la consecuente coexistencia o no de la
marca “ZACLIPTA" (solicitada en clase 05) y la marca “AGLIPTA" (registrada en la clase 05), —-eeemremcnsnenas

Que, al inciar el anilisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una wision 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
la otra. De esta manera, l'llT’l‘L'!ipl.ln-dl_' a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidis en el mercado, tras un analisis desde la Optica de los eventuales
CONSUMIAOITE, ssosrssmmsrsamrsnsismnnsnsrsrnant n s n s st s et s s as st e s s nt e o S S e e b s S s A nan o

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia admirustrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca *ZACLIPTA® en la clase 05, con la marca
oponente "AGLIPTA" registrada en la clase 05, —-rererrmrmmmmem s sasmms s snnsannssasanees

ZACLIPTA (marca solicitada)
AGLIFTA (marcas oponente)

Que, si bien es clerto que las denomimaciones analizadas contienen similitudes
necesariamente causarin confusion en el seno del pablico consumidor pues, en si tunjun
”“F}r[:m;jn '\"l.‘iuﬂl mu}n’ d“’}_ﬂl’untgl A 1 Y L o B A L A A o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 808 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DFE
REGISTRO DE LA MARCA "ZACLIPTA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 27575/2022 A NOMBRE DE JOHNSON &
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Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto, El tratadista Otamend,,
explica ciertos 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 mnjunro el qul.- debe ser ﬂb)ﬂ'ﬂ del analisis Jrno sus partﬂ.l fntegﬂnres
separadas en forma arbitraria (747)." enees - =us

Que, analizando el campo artogrifico y fonético de la solicitante *ZACLIPTA" v la marca oponente
*AGLIPTA", por mds que compartan elementos en comun no se leen de la misma manera al tener otros
componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas, La
marca solicitada se encuentra compuesta por un vacablo, tres silabas y ocho letras; Ia ppanente cuenta con
un vocablo, tres silabas y siete letras, Al cotejarlas se aprecian claramente las diferencias: ZACLIFTA vs,
AGLIPTA, son distintas en su estructura ortografica y por ello también se pronuncian diferente, -

Al comparar los signos denominativos "ZACLIPTA" frente a "AGLIPTA", se aprecia que comparten la
estructura final "LIPTA", No obstante, difieren radicalmente en sus silabas iniciales "ZAC® frente a "AG", En
ese sentido, las letras al principio de una palabra tienden a notarse mis que las demas letras, La diferencia
en las letras y silabas de arranque rompe la cadencia fonética y altera la percepeion visual del conjunto, —-

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N* 2592025,
sefalan: *(.. )Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos,
Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo, Del mismo modo, las silabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mas al apreciar su similitued
T e S b R R TR S S S o G R AW S LI SN A e

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 otorgada a la marca registrada "AGLIPTA" se extiende
al conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que tales
elementos pueden formar parte de otra marca -adin en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, «seseeeees s s

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY ™, aprobadas por
Resolucidn n.” 259/2025, sefala cuanto sigue: 7..) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un analisis del ntimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de fas palabras o de los
caracteres comncidentes, el niimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemple, los elementos
denominativas separados o unidos mediante guiones) [.[ Se entenderi que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacidn de los elementos verbales de los signos comparados fuese el m
suficientemente cercano paria que no se puedan distinguir auditivamente, Los elementoy

'rerecho de Marcis, Jorge Otamerdl, Editomil: |esisMexis - Abeledo-Peorom ANC: 2000 g :
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determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y sflabas v sy orden v
deentyacion particulares. Bl examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar

marcas fondticamente, ya que una similitud fonetica estara determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o simifar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
igrales pero otras diferentes o con un ritino de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '(.) % ssesssssmmesensisnmmnmmransansssesmsnnranas

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada “ZACLIPTA® pretende el
registro en la clase 05 para “Productos oncologicos, oftalmoldgicos, cardiovascular / pulmonar, sistema
nervioso central / neurolagico, autommune y enfermedades infecciosas”, mientras que la marca oponente
“AGLIPTA" se encuentra registrada en la clase 05 para: “Exclusivamente productos farmacéuticos para el
tratamiento de fa diabetes”. Aungue ambas marcas amparan productos farmacéuticos de la clase 05, no
existe una identidad directa mi superposicion entre ellas. Esto se debe a que tanto la marca oponente
"AGLIPTA" como la marca solicitada “ZACLIPTA" han limitado la cobertura de productos que amparan. Al
respecto, al tener finalidades médicas, metodos de uso y propositos curativos completamente distintos,
estos medicamentos no compiten entre Sioen las mismas terapias y no son sustitutos comerciales ni
intercambiables para los pacientes, Un factor crucial para evitar la contusion es el grado de cuidado que
ejerce el consumidor en el mercado al tratarse de Firmacos destinados al tratamiento de enfermedades
complejas o cronicas (cancer, diabetes, atecciones neurologicas o cardiovasculares), tanto los pacientes
como los profesionales de la salud prestarin un grado de atencidn maximo al momento de recetar,
despachar y consumir el producto, Este alto estindar de atencion reduce driasticamente la posibilidad de
LY o 0 l‘ligul‘llj. — D L L N T v

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el dnico signo gue compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no pecesariamente implica que esas marcas sean confundibles. ™ En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, més ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjuntoen la Presente resolucion, -=-ssrmss s s s sae e e LT

Por tanto, dado que la camcaidencia recae amcamente en parte de la denominacion y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consurmidor pertinente
no ineurrira en riesgo de confusion ni asumira que ambas marcas tienen un origen empresarial coman, por
lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la marca "ZACLIPTA”" solicitada
en la clase 05 y la marca oponente *AGLIPTA" con registro en 1a clase 05, —-csssememmmmmsimnn— s

conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales,
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 808 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ZACLIPTA', CLASE 05, EXPEDIENTE N* 2?51512012 A NOMBRE DE [GHNSDN &
JOHNSON, =---sessemmssmmesenseans - e . -

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 808 de fecha 17 de octubre de 2023 dietada por la
Direccidn [h: Asuntos Marcaros |.|I|H,|ﬂ-‘i{55. ..................................................

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“ZACLIPTA", clase 05, E x[u diente N® 27575/2022, solicitada a nombre de jnhnmn &
lnl—mgnn.—.-." S B A R N LR AA S RS NN R

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, --sesmsemmmeemmmrenst
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1885 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 74705/2022, SOLICITADA POR HYDRO CLEAN

SRL O 0 O O

Asunciin, 2 Q MAY 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Hydro Clean S.R.L,
contra la Resolucion N° 1885 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Direccion de Mareas, y; —-

RESULTA:

Que. en fecha 06 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de Hydro Clean S.R.L., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N 1885 de fecha 02 de noviembre de 2023
dictada por la Direccion de Marcas, -==--=- s s s s s s s e

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
'inturpu[\_-s,lul-""-----------------.----------------u.-u.-.-..-."........-.........-.-....-"............“.....,._...,.....,.,,...,.....,

Que, en fecha 18 de julio de 2025, el representante convencional de Hydro Clean S,R.L, expreso
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
2% de 'Iu|'|.” I DIIEE s v o e I R A L 8 B S A S S

CONSIDERANDO:;

Que, la Resolucion recurrida considera: *(.) Que fa solicitud de registro de fa marca HydroClean ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 7. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilicad de la citada marea, 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 Ine. e) .. los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de gue se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio,, La
denominacion se considera descriptiva v sin distintividac .H’gnn.l con refacion a los pmd’m fos r,-m' desea
proteger., En consecuencia no ha lugar a fo solicitado (.,,)7 =<« seemsrmmimie s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: () los términos “HYDROCLEAN"
corresponden a una denominacion de fantasia ../.. "HYDROCLEAN', es una marca creacla por mi mandante
y adoptada como nombre comercial v es sabido que el nombre comercial estd protegide y constituye una
PROPIEDAD a los etfectos de fa ley de marcas /.. La presentacicn de esta solicitud no es mis e fa
expresion del deseo de mi mandante de proteger su marca en la clase 7, ya que actualmente, la marca
HYDROCLEAN, se encuentra registradia en las clases 11, 35 y 37 a nombre de mi principal, HYDROCLEAN
S.R.L.. registro concedido por la misma Direccion desde el 2012 en clase 35 y 2024 en las clases 11y 37 ./, El
término HYDROCLEAN, no puede significar un término descripiive para la clase, sino un término a lo
sumo EVOCATIVO de lo que wgnn"" d, _,w qur' evoca :’-'J'H;uﬁ#.f V ﬂ'”PH‘E Isamente un pmdur'n:- ni s eualicad
NS e 1 el (Y R ——— T —N———

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i:nlt'mut'ﬂt”.-""*""'"“"""“"'"'"""“'""""""""“"“"“‘“*“"-""--"""-""""""'"""“'“”'"'"' e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica o descriptiva, respecto de un prn:ij,;ﬂtng servicio, ¢
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1885 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N® 74705/2022, SOLICITADA POR HYDRO CLEAN
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producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios. Dicho cardcter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs, 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca *"HYDROCLEAN Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
productos de la glase 07 del nomenclador internacional, que textualmente describe; “separadores de agua;
calentadares de agua [partes de maquinas]: aparatos para mineralizar el agua potabe % ----s--czmsaeecenesean

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *HYDROCLEAN Y ETIQUETA"
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 *HYDROCLEAN" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos
especificos de la clase 07 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de
registro de marca y tampoco brinda informacion sobre las caracteristicas de los productos, --=--=-----s-=eaeev

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *“HYDROCLEAN Y ETIQUETA" representa
una creacion linglistica distintiva. Esta singulandad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
rabusta y diferenciadorg, —«-sscsssmasimimminimissscsssisssssssssssssssninsssiassisansrannn SRssEEEEssERESSEssSEEEsSEsEman

Que, esta combinacion estratégica de téirmino posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
¢l mercado, En virtud de ello, se puede atirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales I'“l'a ser clasificada como Et.”l'«:'l[-a 0 ll.l.'."ll'l"i]ltl"l"i-l. ............................................................

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diclendo: “La marca evocativa es aguella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propredad o caracteristca del producto o servicio gue va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolfa
su titular. /., Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualguier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de Jos productos o servicios que va a distinguir con ellas, Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoguen también las
mismas propiedicdes © CaraCterISHCES, Marsrmmmrros s s et et e et i

Quie, el signo solicitado en autos, no informa de manera directa y concreta sobre el producto pedido,
sino que brinda una referencia vaga, imaginativa o iINdirecta, —--s-scssseesmemmmman i eees

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene |a
denominacitn solicitada con una tipogratia especial, Hydro en color azulfturquesa y Clean en ¢ en
reemplazo de la O se visualiza la figura de una gota, aportando este elemento cierta distintivida

marca solicitada . Abg: ristaldo

HydroClean '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1885 DE FECHA_DZ I'Z_)E NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N*® 74705/2022, SOLICITADA POR HYDRO CLEAN
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Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita *"HYDROCLEAN Y
ETIQUETA”", constituye a su vez parte de la razon social de la firma solicitante, Hydro Clean S.R.L.; es decir,
que la marca solicitada se identifica con la razdn social que presenta la firma propletaria, A ese respecto, se
sefala que la ley marcarta protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citada, la cual se adquiere desde su primer uso publico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de
registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte
de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comereial, <o e

De igual manera, al realizar la bisqueda en la base de datos de la Institucidn, se verifican los registros
de la marca HYDRO CLEAN, en la clase 35 (Registro N.* §53091), HYDROCLEAN Y ETIQUETA, en las clases
11, 97, 1 (Registros N°, 586507, 586508, 625697, respectivamente), a nombre de Hydro Clean S.R.L. Por o que
la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le
I_]{lrttij"ltt['u_— ............................................................................. FEEEF TR RN AR FENENEERR RS EFRRREERES Ty

Quie, como se ha mencionado, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso ¢) de
la Ley, Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, especificaciones téenicas principales de su producto, obligandolo a recurrir o
circunloquios 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 su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, -«

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 1885 de fecha 02 de noviembre de 2023 dictada por la
DIrecciBinm A MArCas, seeeressessnsnrssssssnssass teninsont semsns bosans s s emn i s rere e e s s .

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“HYDROCLEAN Y ETIQUETA", clase 07, Acta N°® 74705/2022, solicitada a nombre de
HYPRO CLEAN SR L cmssmvrrunumerinnseseiscvinsssinssosnspmens

Art, 32 ND’I‘[F[QUESE-’r '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 605 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “POSSIBLE Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N® 79350/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGISTICA SOCIEDAD

AN&N!HA, e LU L L LR DAL e L L L N T T T R T e ————————————

Asuncion, 29 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SEGEL LOGISTICA
SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolucion N* 605 de fecha 14 de marzo de 2026, dictada por la Direceion
des Marcas, T T P P PR PP PR EPPIEEEE R

RESULTA:

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de SEGEL LOGISTICA
SOCIEDAD ANONIMA, ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N® 605 de fecha 14 de
marzo de 2026, dictada por la Direceion die Marcas, -------ccccm e

Que, en fecha 26 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
”'In‘.'r[}l".‘ﬁl'ﬂ."""‘"""'""""“""""""“""'"'""'""""“““""'"""""'""""""""""“"’""'"""‘""'""""""

Que, en fecha 15 de abril de 2026, el representante convencional de SEGEL LOGISTICA SOCIEDAD
ANONIMA expresd agravios, Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 17 de abril de 2025, —----eerrrrreerrrrrrrrrrnmmr s srssnnaases . :

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucton recurrida considera: (. )Que la solicitud de registro de la marea POSSIBLE ha siclo
presentada para amparar los servictos de la clase 36, Que habiéndose realizado la bisqueda e
antecedentes de [a citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca; Expediente
Denomnacion 2022-2267421 (ES POSIBLE! (SLOGAN) Clase 36 Registro Titular 596347 UENO HOLDING
SAECA. (PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semefantes, no podran tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores,, por lo que
de conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof,,. )% —=-==-==rrrermsrenses

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; (. )La resolucion impugnacda
concluyve que la marca solicitada  “"POSSIBLE™ resultaria casi idéntica o muy semejante al antecedente
invocado SES POSIBLE! (SLOGAN)* 4. Dicha conclusion incurre en un error sustancial al no efeciuar un
analisis integral conforme a los criterios doctrinales y furisprudneiales vigentes, gue exigen ponderar: La
impresion en conjunto, La estructura gramatical y conceptual. La naturaleza distintiva de los signos, Bl tipe
marcario (marca vs, slogan) ../, El antecedente invocado constituye un slogan publicitario (5G5S
POSIBLE!), mientras que el signo solicitado es una marca mixta auténoma ("POSSIBLE®) .../ el examen de
confundibilichd debe realizarse sobre L impresion de congunto ¥ no mediante un andlisis fragmentario /.
Aplicade al caso: "JES POSIBLE!" se percibe como una frase publicitaria completa, "POSSIBLE" se percibe
como una marca breve, directi v autonomal.,. ) — == sssssmrmmmmmisis s sassassnssssssssness s s s sss s s e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
'tnu*rpm'.‘;tn. ............................. T T i s T B e e e e e i i Faenan

et kot
et el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 605 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “POSSIBLE Y
ETIQUETA®, CLASE 36, EXPEDIENTE N* 79350/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGISTICA SOCIEDAD

ANONLIMIA, mmmssnrsisasnsnsasanssssssnassiasasseionsssinssstassnsssnsssmsses siessssismms shisesssnans iissees s rus e oossmas e

comparten elementos en comun ello no necesarimente conlleva a gue sean confundibles entre si, toda
ver quie el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos gue le otorguen identidad marcaria,
En tal sentido, Jorge Otamendl sostiene que: "Bl derecho marcario no ;errrgr- prefijos o particulas
i r!muHr'nimmn‘umii‘n.'i#rm}*t’rr,nn.r sl mismios ef signo distintivo, * Py £ et g

Quie, o los electos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctring como por la jurspradencis, que permiten sopesir las similitudes dentro de los campos grifico y
fonético, asl como del aspecto ideologico o conceptual, Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas, Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente, se puede percibir la diferencia
exisberite ehtre lus mismas, en el HIEH.”-"-'"“—' L e et

POSSIBLE Y ETIQUETA (sohcitada), y
{ES POSIBLE! (SLOGAN) {hase de rechazo)

Que, st bilen 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
Illllbrilh.{lil1 'I"”"_hll Illll}r llil’l‘r(’”!l’-" S T iRsisanE Essa L

Que, el cotepo fonético entre la denomimacion "POSSIBLE" vy el eslogan "ES POSIBLE® revela
diferencias auditivas que resultan determinantes para distinguirlos, Poseen diferencia en el nimero de
sllabas y estructura ritmica, como es sabido, La impresion tonética de un signo denominativo depende del
numero y la secuencia de sus silabas, asi como de su orden y acentuacion particulares: al respecto,
"POSSIBLE" ex una sola palabra compuesta por tres silabas; mientras que "ES POSIBLE", constituye un lema
que incorpora el verbo "ES, conforma una estruactur de cuatro silabas (ES-PO-SI-BLE). Esta adicion le
otorgs Ui métnca gramatical y una cadencia ritmica de frase que no posee la palabea aislada, Ademis, es
oportune recordar el impacto predominante de la silaba micial, las silabas o fonemas ubicados al comienzo
de los signos suelen pesar mas al apreciar su sunilitud fondtica, ya que la parte imicial es lo primero que el
consumidor percibe y pronmuncla, —ss=s=resmssresmimesmmscnimerssm s s s s s

Que, las diferencias existentes en sus raices o su sonido inicial (que es el de mayor peso) y en su
longitud silabica, hacen que los signos enfrentados produzcan impresiones fonéticas diferentes al oido del
consumidor pertinente, lo que refuerza la viabilidad de su coexistencn paciiica, —-sseeermmmmmmmeenaann..

Que, como es sabido, la protecaion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a
sus elementos tomados de forma aslada. Por ello cabe abirmar que o proteccion otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo (eslogan) asi presentado, y no le otarga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia
administrative considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca <ain en la misma clase-
toda vez que la marca postenor posea elementos que la diferencien de i marca antenior, —=ss-seeeen.

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fbrica v de comercio”
apreciar fa posibilidad de confusian no son determinantes los diversos detallos, sing las

Hpncas, L gupresidn general v los principales elementos del signo™. En ese urdq,:n tlh:

que; "F"!r:e

.hl}i:‘|i|"l'
| — gl ]
"BEELER M Pedio U Trtado de marcas dee Tilwica v de comerone Cditorial Bolaos, Bienos Aires. Vi, By ["“'“ 1DE | ) ‘ﬁl.
dpjersizy T AR B
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 605 DE FE{:H;H DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *POSSIBLE Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 79350/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGISTICA SOCIEDAD

ANONIMA. - T ———

solicitada “POSSIBLE Y ETIQUETA" ha sido presentada como una marca mixta, el vocablo POSSIBLE estari
necesariamente acompafada del elemento figurativo que le otorgardn un cardcter distintivo visual propio;
por su parte, la marca antecedente es un eslogan o lema; "ES POSIBLE", el cual como eslogan, posee una
estructura gramatical diferente al incluir el verbo “ES", 1o que genera una frase con una cadencia fonética
distinta a la palabra aislada "POSSIBLE", Por ello no necesanamente causaran confusion en el seno del
publico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente en

lovs planos visual y fondético que aleja toda posibilidad de que exista una confusidn entree dichas marcas, —-

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefiala cuanto
siguer (.. En particular, cualquier elemento de un signe gue fuese gendrico, deseniptivo, fndatorio o
alusivo con respecto a los productas o servicios especiticados, tendra un bajo nivel de distintividad y no
sustentarfa una conclusion de resgo de confusion /A evaluar fa similitad entre dos signos se examinarit
st los elementos coincidentes tienen cardcter distintivo o meramente descriptivo, evocativo o débil, a tin de
determinar st las elementos comncidentes entre fos signos tienen mavor o menor capactdad de indicar una
procedencia empresarial. 81 las similitudes entre los signos se encoentran dnicamente en elementos gue o
son distintivos o efitet son j.,'t.‘i:rt."m (1%, elese Hp!nrh € i7t LSO oo, no Ld.!".-n" .frgunuwnii .-.er- ef Irruhh.— i
paodria confimdir los signos solo en razén de tales elementos, (.,)7 —sermmss s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “POSSIBLE Y ETIQUETA" representa una
creacion lingiifstica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado indiwidual para adquirie una identidad marcaria
rﬂhuﬁm-}.-difer[-nf_'i;ldnra‘.—."-..-.................-..............--...-....-......-..-............,...-.1"”“..-“...:.......

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de o marci en

ol 1] 11 | T

Que, en una apreciacion global de la marca solicitada y la marca base de rechazo, vemos que
coincidencia se basa netamente en un concepto promoctonal de cardcter débil que debe permanece
disponible para el uso de otros competidores, Esto, sumado a las diferencias visuales y estroeturales e
aporta el diseno de la marca mixta frente al lema comercial, nos permite colegir que el publico pertinente
no incurrird en riesgo de confusion ni de asociaeiin, — - rrrssrrrETETETsEeTTasE TSI Ian

Que, otro criterio a ser analizacdo a la hora de determinar la puslhlv concesin es sl existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado, Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentin
con denominaciones similares, En ese sentido, segin la busqueda realizada en el sistema informiatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: CREDICENTRO ES POSIBLE (SLOGAN) , ¢ lase 46,
Registro N* 494537; CONSTRUYENDO SUENOS, TU HOGAR ES POSIBLE CON VISION BANCO (SLOGAN),
clase 36, REIStro N® 529032, «eeereeeimmnismmmnininmiinnsinssinssssrs s smssssassssssessssassennas ST PR

Que, de igual manera, corresponde mencionar que la firma solicitante ya posee el registro de s
marca "“POSSIBLE Y ETIQUETA" (Registro No. 628082), con la misma denominacion y etiqueta, en la clase
09, Este antecedente permite inferir que la intencion del solicitante con la presente solicitud es extender
su registro marcario a otra clase del nomenclador, —---srrerererrmmsrncrsrrrrmsns s s s s

Ltingfkei5a Gerennd d-:Tuzud:x. Indostisl
W coioe Nacioml de Prcpiedsd Emeleniun



DIHECCION MACIONAL DE

@I’HHPIEI]MJ (f} GOBIERNO i | PARAG Al
!;W“E;EEEE'I'UAL PARAGUAY ' REKUAI
Resolucion N* _0 3 1 7

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 605 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “POSSIBLE Y
ETIQUETA®, CLASE 36, EXPEDIENTE N* 79350/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGISTICA SDCII:.DAD

ANONIIA, sssassssiussortnnssmissnssisstitasetssisnasionsssiusssissishitssssidssioissansairtsasiidn P ISR SN

en conjunto depa una impresion diterente,  aportando este elemento clerta distintividad a la

M

marca solicitada

2ssible

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndaose realizado el
exutnen de registrabilidad de la solicitud de registro; estia Direceion General considera que es un signo que

[rosee luw curacteristicns necesariag rr s registiog por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de

lus prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, sss=sssesseee
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art, ¢ REVOCAR la Resolucion N* 605 de fecha 14 de marzo de 2026 dictada por la Direccion de

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los wamites de la solicitud de registro de la marca
“POSSIBLE Y ETIQUETA", clase 16 , Acta N 79350/2022, solicitada a nombre de SEGEL
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, == :sssssssssssiissssosspmmeerrremmayssonssanssnsssnssssanssssnsanas

Art, 3¢ NOTIFIQUESE, --++-«sseceessenisnanan. it T o ¢ SETTZA0 SEOSTIRITIRINt TORR
. khq.:u&nu 'ﬂi'afn [%5 taldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "THALLIUM Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N*® 85918/2022, SOLICITADA POR
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES. - e - - -

=

Asuncién, 2 9 MAY 202§

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de SOCIETE
PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES en contra de la Resolucion N° 582 de fecha 21 de junio de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----=-=====ss=smmms oo

RESULTA:

Que, en fecha 02 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de SOCIETE
PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES e interpone Recurso de Apelacién en contra de la
Resolucion N° 582 de fecha 21 de junio de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -+

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
Intemuestu_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 21 de agosto de 2024, la representante convencional de SOCIETE PARISIENNE DE
PARFUMS ET COSMETIQUES expresé agravios; en fecha 22 de agosto de 2024 esta Direccién General tuvo
por presentada la expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —----------

Que, la parte solicitante no contestd el traslado de los agravios, en consecuencia, esta dependencia
administrativa dicté la providencia por la cual dio por decaido el derecho que dejo de usar, la declaré en
rebeldia y llamé a Autos para resolver en fecha 07 de febrero de 2025, -+« -osommmimimnmni i

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.)Que, haciendo un estudio exhaustivo de la
controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la
marca oponente THALLIUM , se trata de la misma denominacién solicitada con anterioridad por SEIDHON
SAAD SEIDHON MORKES, en la misma clase 01, y tales hechos hacen que los criterios para su admusibilidad
seas mas rigurosos. Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos sefialar lo
mas importante en cuanto al ordenamiento juridico DERECHO DE PRELACION, que en el Art. 12 de la ley
1294/98 de Marcas enuncia ../.. en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en
autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposicién presentada, v no existen impedimentos
para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha
AENOMUMACTONY ... )" = e rm e e e e e e o ettt s e em s m s e s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET
COSMETIQUES y manifiesta: *(...) Que, en primer lugar, debo sefialar que el primer pdrrafo del exordio de la
resolucion recurrida indica que mi representada promovié oposicion, cito literalmente: “en base a la
solicitud posterior de la marca THALLIUM en la misma clase 03", lo cual no se condice con la realidad pues
como podrd apreciar la Sefiora Directora en el escrito de oposicion, que ademas fue ofrecido y reconocido
como prueba, mi mandante ha promovido oposicion en base a los registros extranjeros de la marca
“THALLIUM" en muchos paises alrededor del mundo ../.. La sefiora Directora podrd corroborar en la
Declaracion [urada debidamente apostillada y traducida al espanol, que la marca *“THALLIUM”" se
encuentra registrada en Francia desde el ano 2000, en razén de ello podemos afirmar con toda certeza que
la denominacion dista mucho de ser una creacion de SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES _./.. resulta

situacién dada en este proceso de oposicion, yva que mi mandante ﬁbﬁ!ﬁﬁd& oposicie
registros extranjeros, acreditando que la legitima titularidad def registro dela

|II"" et ..’ ! .-";'I‘.I';:l";; [




DIRECCION MACIOMAL DE

" PROPIEDAD (*} GOBIERNO vri - PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKU

PARAGUAY
Reso]uciﬁnﬁ‘ﬂj 1 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "THALLIUM Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 85918/2022, SOLICITADA POR
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES, -----r-sse=zzsmmszsmrmssmmmemmms e

™

corresponde a SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES, lo cual también puede
comprobarse con sélo ingresar a la pagina de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea -
EUIPO, enlazada a la pagina oficial de DINAPJ(...)"===ss=s=snsrememmrransmeerem e s mem e e o cea =

Que, la parte solicitante no contesto el traslado de los agravios, en consecuencia,se dio por decaido el
derecho que dejd de usar, se la declaré en rebeldia y se llamo a Autos para Resolver, —-------ooereemieomannnnns

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “THALLIUM Y ETIQUETA" (solicitada en clase 03) y "THALLIUM
Y ETIQUETA" (marca extranjera/solicitud posterior en la clase 03). ---------=m--mmemmsmmmmnoneccneccmnacnciaaee

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
CONSUMIAOres, ——--====s=remmmerrm oo et s m e ma e et oo et e e mn e e e e s e e

En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortogrifico y fonético entre la marca solicitada
*THALLIUM Y ETIQUETA" en la clase 03 y la marca oponente *THALLIUM Y ETIQUETA" registrada en el
extranjero en clases 03 y con solicitud nacional posterior, se advierte que en la denominacion cuyo registro
se solicita se reproduce integramente a la marca oponente, tal como se puede notar en el siguiente
comparati\ru: .......................................................................................................................

THALLIUM Y ETIQUETA (marca solicitada)
THALLIUM Y ETIQUETA (marca oponente extranjera)

Que, de esta comparacion en los campos ortografico v fonético entre la solicitante THALLIUM y la
marca oponente THALLIUM, se aprecia que las denominaciones enfrentadas son equivalentes, hallandose
compuestas por las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. -------------

Que, al ser idénticas en su estructura ortografica también poseen identidad en el plano fonético,
basta pronunciarlas de forma sucesiva para notar las igualdades auditivas. —-====r==sssessmrsmmrememeo e

Que, el Articulo 2° de la Ley 1294/98 De Marcas, dispone: *(...)No podrin registrarse como marcas: [...|
g) los signos que constituyan una reproduccion, imitacién, traduccion, transliteracion o transcripcién total
o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del
ptiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen
el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacién con
ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucién de su fuerza
distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; ()" —========--

Que, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en

e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 21 DE ]UN'.I(J DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "THALLIUM Y E'I'IQUET&' CLASE 03, E}CPEI)EEN’I'E N° 85918/2022, SOLICITADA POR
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES. -

especificados para la marca anterior. Esto significa que existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas
marcas son idénticas) como mspectu a los pmdu:‘tos o senffdas mbiertm por esas marcas (todas o

una doble identidad, habra un riesgo de confusién o de asociacion errénea si se permitiera que las marcas
en cuestion coexistieran en el mercado, En estos casos la Oficina debe objetar el registro y denegar la
SONCTHIE (e O IO D e e e e e e

Que, la cobertura pretendida por la marca solicitada “THALLIUM Y ETIQUETA" es la siguiente:
“Comprende los articulos de la clase 03. Exclusivamente articulos de perfumeria y fragancias, agua de
colonia, preparaciones perfumadas, almizcle [producto de perfumeria], aceites para perfumes y fragancias,
aceites de perfumeria, aguas perfumadas, dmbar [productos de perfumeria/” la marca oponente también

ha acreditado el registro extranjero de su marca THALLIUM en la clase 03 en varios paises, obrante afs. 30 y
siguientes de autos. De igual manera, ha solicitado el registro de su marca “THALLIUM Y ETIQUETA" en
nuestro pais, en fecha 14 de octubre de 2022, también en la clase 03, para todos los productos de la clase.

Que, respecto a los productos amparados en la clase 03 (Productos cosméticos y preparaciones de
tocador no medicinales; dentifricos no medicinales; perfumes; preparaciones para blanquear y otras
sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar), especificamente en lo referente a
los perfumes, es sabido que la industria global de la perfumeria estd ampliamente internacionalizada y
mayormente concurren a este mercado grandes conglomerados extranjeros que exportan a todo el mundo.

En ese sentido, la marca oponente es una marca que goza de reconocimiento por el sector pemnﬂ-nt&
y el consumidor promedio del sector reconoceri la marca “THALLTUM™, —«eesemammmmmmmmnisanaiaaans

Que, ahondando atin més en el anilisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Mddica, en su
obra “Derecho Paraguayo de Marcas", dice: “Las [lamadas marcas notorias ../... pueden ser defendidas
exitosamente fuera del pais en que estin registradas (excepcién al principio de territorialidad) y con
respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacion (excepcidn
al principio de especialidad)? ------=+=s-=srarrarmsrsmsnmeasse e e e e

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacién a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del ptiblico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.-

Que, en el presente caso, conforme a lo expuesto, ademas de las manifestaciones obrantes en el
expediente administrativo, obran a fs. 30 y siguientes la Declaracion Jurada y las copias de los registros
extranjeros de la marca THALLIUM en la clase 03 en las siguientes oficinas de propiedad intelectual:
Francia, Unién Europea, Estados Unidos de América, OMPI (Camboya, Colombia, Cuba, Chana, México,
Filipinas, Singapur, Vietnam, Zambia), Turquia, Rusia, Chile, Japon, Brasil, Marruecos. Teniendo en cué
los registros mencionados y que han sido sustentados en las documentales agregadas, podg
la firma oponente cuenta con un derecho adquirido sobre la denominacion THALLIUM e

Bireccidn Nacional de Propicdad Intelectual. (2025) [Nrectrices para of Evimen de Marcas en Paraguay.
atrps www dinapi gov pviportalivilipropiedad -industralimarcas! directrices
! httpeiwwaw fraprantica es/perfume™ ves-de-Sistelle/ Thallium-E9 7746 himl
P IERECHO PARAGUAYD DE MARCAS" — Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193,
{*DERECHO DE MARCAS™ — [orge Otamend]. 9* Ed_ CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 21 DE ]'U'NID DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "THALLIUM Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 55915.4'2022 SOLICITADA FOR
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES. - e - -

base a los registros extranjeros. Conforme a derecho y a fin de lograr una proteccion integral a nivel
internacional, el oponente, ha solicitado el regls'm:- de su marca “THALLIUM Y ETIQUETA" en nuestro pals
en fecha 14 de octubre de 2022, Acta N® 2289941, - o TR e e

Que, se colige que la oponente cuenta con registro concedido tanto en su pais de origen como en
varios paises; y atendiendo a la naturaleza y finalidad de los productos amparados, esta Direccion General
arriba a la conclusion de que las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que son signos altamente
confundibles desde todos los planos de comparacién (igualdad visual, igualdad fonética y misma cobertura
de productos del nomenclador), —-—------cmrmm e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General
considera que no es viable la coexistencia entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la
resolucion recurrida emitida por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigi0Sos. ------«-sssremeusmmmmnmnnaanas

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. ]2 REVOCAR la Resolucién N° 582 de fecha 21 de junio de 2024 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LitIglosos, -------sssmmossmmmmsmmem e

Art. 282 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *THALLIUM Y
ETIQUETA", clase 03, Expediente N°® 85918/2022, solicitada rma SEIDHOM
SAAD SEIDHOM MORKES. ot 4 e

Art. 32 N(}T[FIQUESEpﬂrCédula.-----------------

e -

PrmeliCstaldo
e rieina
wopieded bnduwr

de Sropiedad intelectus




DIRECCION MACIONAL DE

. PROPIEDAD GOBIERNO vi1 - PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY REKU

Reslucén v _0_3 19

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 583 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "THALLIUM", CLASE 03, EXPEDIENTE N' 89941/2022 A NOMBRE DE 50(:1!;1'5 PARISIENNE
DE PARFUMS ET COSME‘]‘IQUES -

Asuncion, 1 9 WAY 2016

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Société
Parisienne de Parfums et Cosmétiques en contra de la Resolucion N° 583 de fecha 21 de junio de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIGI0S0S, ¥; -==-«=s======s=ssmmmmm s oo

RESULTA:

Que, en fecha 02 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de la firma Société
Parisienne de Parfums et Cosmétiques e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 583
de fecha 21 de junio de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ------=--====-===r=seees-

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto, —--

Que, en fecha 21 de agosto de 2024, la representante convencional de la firma Société Parisienne de
Parfums et Cosmétiques expresd agravios; esta Direccion General, en fecha 22 de agosto de 2024, tuvo por
presentada la expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el término de ley, —-----------

Que, la parte oponente no contestd el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 07 de
febrero de 2025 esta dependencia administrativa dicté la providencia por la cual declara la rebeldia a la
parte oponente, da por decaido el derecho que dej6 de usar y llama a Autos para Resolver. --------sceeueeeee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..)Que, haciendo un estudio exhaustivo de la
controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la
marca oponente THALLIUM, se trata de la misma denominacién solicitada con posterioridad por la firma
SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES, en la misma clase 34, y tales hechos hacen que los
criterios para su admisibilidad sean mds rigurosos. Que, el oponente menciona el hecho y el derecho que
invoca, v podemos sefialar lo mds importante en cuanto al ordenamiento juridico DERECHO DE
PRELACION, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: La prelacién en el derecho a obtener el
registro de una marca se determinard por la fecha y hora presentada ante la Direccién de la Propiedad
Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho
que quien lo haya hecho después, en tal sentido el oponente tiene el derecho como se puede constar en
autos, por ende se encuentran fundamentados en la oposicion presentada, y existen impedimentos para
denegar la marca solicitada ya que el oponente tiene derechos de prioridad sobre dicha denominacién.
Que, asi también podemos mencionar referente al caso: EL. PRINCIPIO "primero en tiempo, primero en
derecho”, se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de
Ty S U R

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)JQue, en primer lugar, debo

senalar que resolucion recurrida no ha contemplado las pruebas ofrecidas y producidas, entre las cuales se
ha acmd;mdﬂ que mi representada SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES es la :’egmma

mundo. ../.. La Sefiora Directora podra corroborar en la Declaracion:
traducida al espariol, que la marca "THALLIUM" se encuentra reg}stfdda Enfra

~
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 583 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "THALLIUM", CLASE 03, EXPEDIENTE N°® 89941/2022 A NOMBRE DE SOCIETE PARIS]ENNE
DE PARFUMS EI'CDSME’I‘IQUES e

razén de ello podemos afirmar con toda certeza que la denominacion dista mucho de ser una creacion de
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES, quien se ha opuesto a la solicitud de registro de mi representada.
Que, SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES dedujo oposicién en base a su solicitud de registro anterior, sin
embargo es sumamente importante tener en cuenta que se trata de un derecho en expectativa, no posee
registro de la marca en nuestro pais, y ademdas ha recibido oposicion de mi representada SOCIETE
PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES gquien es la legitima titular de la marca "THALLIUM"
conforme hemos acreditado en la etapa probatoria(...)" ------—==--====mmm e e

Que, la parte oponente no contestd el traslado de los agravios, por la que se la declaré en rebeldia, se
di6 por decaido el derecho que dejo de usar y se llamé a Autos para Resolver. ----------soeeossomommamsniaueceas

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas THALLIUM (solicitada en clase 03, con registro extranjero) y
la marca THALLIUM (solicitada previamente en clase 03), —--==sssresesmmsammmmmesmeaem e snes o oe s oo

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la oOptica de los eventuales
CONSUIMIAOTES, == ==nnamsenas s e e e e e bt m st nnaa s sne s ea s s

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 "THALLIUM" en la clase 03 con la
oponente “THALLIUM" solicitada previamente en la clase 03, —----msmsmmemmmms i

THALLIUM (solicitada)
THALLIUM (oponente)

Que, en el presente caso, ademds de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
obran a fs. 27 y siguientes la Declaracion Jurada y las copias de los registros extranjeros de la marca
THALLIUM en la clase 03 en las siguientes oficinas de propiedad intelectual: Francia, Unién Europea,
Estados Unidos de América, OMPl (Camboya, Colombia, Cuba, Chana, México, Filipinas, Singapur,
Vietnam, Zambia), Turquia, Rusia, Chile, Japdn, Brasil, Marruecos. Teniendo en cuenta los registros
mencionados ¥ que han sido sustentados en las documentales agregadas, podemos notar que la firma
solicitante cuenta con un derecho adquirido sobre la denominacién THALLIUM en la clase 03, en base a los
registros extranjeros. Conforme a derecho y a fin de lograr una proteccién integral a nivel internacional, ha
presentado esta solicitud de registro de su marca *“THALLIUM Y ETIQUETA" en nuestro pais, en fecha 14 de
octubre de 2022, Acta N° 2289941,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 583 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "THALLIUM", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 89941/2022 A NOMEBRE DE SOCIETE PARISIENNE
DE PARFUMS ET COSMETIQUES, —---+-==-+=ssres= -

Que, en ese sentido, los productos amparados en la clase 03 (Productos cosméticos y preparaciones
de tocador no medicinales; dentifricos no medicinales; perfumes; preparaciones para blanquear y otras
sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar), especificamente en lo referente a
los perfumes, es sabido que la industria global de la perfumeria estd ampliamente internacionalizada y
mayormente concurren a este mercado grandes conglomerados extranjeros que exportan a todo el mundo.

Que, la marca solicitada con registro extranjero, es una marca que goza de reconocimiento por el
sector pertinente y el consumidor promedio del sector reconoceri la marca *“THALLIUM®™, —-------eeeeee

Que, si bien es cierto que las denominaciones de la marca solicitada y la marca oponente contienen
similitudes entre si, esta Direccién no puede desconocer el reconocimiento previo internacional de la
marca en el sector del publico pertinente nacional e internacional, mas aun teniendo en cuenta que los
productos a ser comercializados por las marcas se ofertan en un mercado sumamente globalizado, —------

Que, ahondando aiin més en el anilisis respecto a las marcas notorias, el Dr, Carmelo Médica, en su
obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../.. pueden ser defendidas
exitosamente fuera del pais en que estin registradas (excepcion al principio de territorialidad) y con
respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacién (excepcion
al principio de especialidad)’ === srmmmm e

Que, conviene traer a colacion lo sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N® 259/2025: “La doble identidad ocurre cuando la marca
contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a otro titular, y los
productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios
especificados para la marca anterior. Esto significa que existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas
marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas marcas (todos o

una doble identidad, habra un riesgo de confusion o de asociacion errénea si se permitiera que las marcas
en cuestion coexistieran en el mercado. En estos casos la Oficina debe objetar el registro y denegar la
SOlCHUA @B OfTCI0 ™ e mm e

Respecto a lo sefialado en las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, esta dependencia
administrativa considera relevante sefialar que los registros extranjeros probados en el expediente
administrativo, y que se invocan como antecedentes vilidos, datan del afio 2000. En este sentido, es crucial
destacar la antigliedad de estos registros (mas de veinte anos) y la amplitud territorial (América del Norte,
América del Sur, Europa, Asia, AfTica). — - -ssemmm e e

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion

o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso 0 mds estricto, con la

bbbt | e

; fragrantica.calperfume ves-de-SistelleThalligm- 19776 html
P DERECHO PARAGUAYD DE MARCAS" — Carmelo Médica. Arandura Edit, 2007 - Pag. 193.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 583 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "THALLIUM", CLASE 03, E}[FEDIEN’I'E N" amuz&zz A HDMBRE DE SOCIETE PARISIENNE
DE PARFUMS ET COSMETIQUES. — S

extranjero de afios anteriores (en Francia: 10/02/2000, en la Union Europea: 19/069/2014, etc.), podemos
deducir que no existe mala fe por parte del solicitante de autos, y que la presente solicitud de registro es la
expresion de su deseo de extender su registro a nuestro pais, y en lo referente a la oponente, la casualidad
milagrosa no puede existir. —=--rsesmrsrmiremmi e ettt e e b s sea e tn st a e s an e me e o e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusion de que la oposicién deducida deviene improcedente, por tanto, corresponde revocar la
ReSOIUCION FECUITIAR, == =smsmmnermme e s s e e s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 583 de fecha 21 de junio de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIigiosos, -------=--=sssmssomemsmsonmm o cccacnnieaae

Art 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“THALLIUM", clase 03, Expediente N°® 89941/2022, solicitada a nombre de SOCIETE
PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES, -~~~ S omee e eacecme

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula. ------------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 908 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *ELECTROLIT
ZERO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 02901/2023, SOLICITADA POR SUEROS Y BEBIDAS
REH]DRATWI SIA! DE C““ S S S S N S S S S T TR

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por la representante convenclional de SUEROS Y
BEBIDAS REHIDRATANTES, §.A. DE C.V. cantra la Resoluciton N°® 908 de fecha 09 de |u||n de 2024, dictada
T.‘Urlll Direceion de Mﬂrtﬂb.}". B L R

RESULTA:

Que, en fecha 12 de febrero de 2025 se presenta la representante convencional de SUEROS Y
BEBIDAS REHIDRATANTES, 5.A. DE C.V, ¢ interpone Recurso de r‘\pulm.mn en contra de la Resolucion N
908 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, — === eememrremmesmsa e

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacion
interpu.‘_rﬁtnl............--.-.---.---...-.u--.-u-.u.---..----.--.-.-".-.---....-..---.---1-----1-----------.------.-.-----q--nupn..-.-..."..r"-.n

Que, en fecha 04 de abril de 2025, la representante convencional de SUEROS Y BEBIDAS
REHIDRATANTES, 5.A. DE C.V. expresd agravios. Esta Direccion tiene por pmwnmd*l la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de abril de 2028, cccccvmmmmmmmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (. )Que la solicitud de registro de la marca ELECTROLIT
ZEROQ ha sido presentada para amparar los productos de Ja clase 05, Que habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de fa citada marca, ésta Direceion considera que la misma incurre en las prohibictones de
la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constitulr marcas: Art, 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pieda servir en el comercio para caliticar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios gue desea
proteger.-, En consecuencia no ha lugar i lo solicitadaf,,,)", —-«sssesesmmmme e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (. )En los siguientes capitulos se
demostrard que la oficina no tuvo en cuenta que fa marca “ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA" es una marca
distintiva con derechos adquiridos en Paraguay y en el mundo, ademis de que la marca "ELECTROLIT" es
una marca notoria. En consecuencia, la interpretacion adoptada por la oficina resulta erronea y debe ser
revocada, permitiendo asi la continuidad del trimite de registro ../.. Como fue precedentemente
mencionado, mi representada es propietaria de los registros de marca "ELECTROLIT", denominativa, mixta,
en combinacidn con otros elementos y familia de marcas, que se encuentran registradas en las clases 05 v
32 respectivamente ../.. Los derechos adquiridos sobre estos registros evidencran que la Oficina, en
decisiones previas, reconocid a la marca "ELECTROLIT", del tittlar SUERQ Y BEBIDAS REHIDRATANTES
S.A. DE C V., como una marca distintiva y novedosa ../.. En ese sentido resulta logico y justificado que la
solicitud de registro de "ELECTROLIT ZERQ Y ETIQUETA™ reciba un trato acorde a los antecedentes
FHEIEHNUS}"J Ufurgﬂdﬂsr j LT L ———————————————————

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedenciq.o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 908 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ELECTROLIT
ZERO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 02901/2023, SOLICITADA POR SUEROS Y BEBIDAS
REHIDRATANTES, S.A, DE C.V, mmssrexsesansunctrastasrussssmesnsssanssmasesesssnsssassassssasas saans smsssnsssnsssmesasessess

Quie, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el cardcter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y correntemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidaores en el lenguaje cormente, En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA" fue presentada para cubnr productos de la clase 05
del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Bebidas para uso médico; bebidas dietéticas
para uso médico; productas tarmaceuticos; suero oral: bebidas de electrolito para uso médico; bebidas de
sustitucion de electrolitos para uso médico; suplementos dietéticos para uso médico; suplementos
L T L

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELECTROLIT ZERO™ resulta
penérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denaminacion “ELECTROLIT ZERO" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos pedidos de la clase 05 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los servicios

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ELECTROLIT ZERO Y ETIQUETA®
representa una creacton hinglistica distintiva, Esta singulandad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos ¢ ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta ¥ diferenciadori, ——-cssesssrererssmsinsmsmisnmsinsscsssasissansassisassisnspisesssansssassnensossnsssnanss

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.. /., Las marcas evocativas son consideriadas por fos tribunales comoe marcas débiles, El argumento
en of que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de Jos productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titudar de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
SIS Propiedades 0 CaracterSHeas, ™ == ressrsmsmns st e

Que, conviene mencionar lo sefalado en el Materal: “Directrices para el Examen de Marcas en
Siraguay ™ aprobado por Resolucion DINAPE N* 259/2025: (.. )La Oficina denegari el registro de un signo
por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el publico pertinente
como una informacién sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el signo
proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finglidad,-especi
tamario de ]mpmdwmsﬂgemﬂm{' i f
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 908 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLIT
ZERO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 02901/2023, SOLICITADA POR SUEROS Y BEBIDAS
REHIDRATANTES, SIA. DE [V, mrirsnsrrissnsnsasssrensenssns sonumnsairisnsissesnssisns siesanskumms iomiunsimmstossssnanmpsin

Que, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar respecto al registro alegado por el
apelante, es asi que al repasar la informacion obrante en el sistema informitico de la Institucion, se verifica
que el solicitante ya cuenta con la marca registrada "ELECTROLIT" en la clase 05, misma clase que la
solicitada en autos, Registros N® 564554, 564555; camo también la marca “PISA ELECTROLIT” en la clase 05,
Registro No. 597025. De igual manera se verifica que la firma solicitante también posee el registro de la
marca "ELECTROLIT ZERO" en la clase 32, Registro No. 604839; como también registros de marcas
"ELECTROLIT en la clase 32 (Registros No. 628422; 597032; 597026; 597015; 597014). Por lo que es posible
colegir que no existe mala fé por parte del solicitante v que la presente solicitud es, sencillamente, otra
version de una marca ya concedida a U Favor, --rereseseesmreaemree s e s s s ss e s ss e s s e e

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominacidon ELECTROLIT
ZERO escrita en letras caracteristicas tipo imprenta, El vocablo Electrolit en color azul se encuentra
ubicado en la parte superior y por debajo el vocablo ZERO en color gris, una de las franjas de la letra E en
amarillo, en la parte superior de la denominacion se aprecia la imagen de lineas o bandas curvas en verde,
amarillo, rojo, violeta. El conjunto de estos elementos crea una impresion diferente y aporta clerta
distintividad a la marca, —-=s=s==ssmsrrmmsrrrsanrrisasstrasasssrsssinssssssnrssnsssnss st rsssarsassrasns s s sne s sz

marca solicitada

P
Electmh’t

=R O

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuadao en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso |mpldr_‘ respecto de las marcas, es (e estas |1n'tt':1||an mnnr:-pu]ir,:qr 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, obligindolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad, En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaa la
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativo,
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, «=-ssss-s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un signo que-posen
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontragse insértadenfro de las

prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Hl:s:1Iurir’1n.§#urﬁﬂi§._-_._---+ B ofrene-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 908 DE FECI-[A EIEI DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *ELECTROLIT
ZERO Y ETIQUETA", CLASE 05, EKPED]ENTE N‘ Eﬂ?ﬂl!iﬂﬂ SDLICITADA PDR SUERDS Y BEBIDAS

REHIDRATANTES, S.A. DE C.V, —«-sssssusses o eeessiansodenaniiints
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 19 REVOCAR la Resolucion N* 908 de fecha 09 de julio de 2024 dictada por la Direccion de
Mzﬂ'hlh e e e e T I T e

Art, 2¢ ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
"ELECTROLIT ZERQ Y ETIQUETA", clase 005, Acta N* (2901/2023, solicitada a nombre de
SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, 5.A.£

Art, 30 NDTIFIQUESE : Y R
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1105 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHARLOTTE
TILBURY", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 10673/2023, SOLICITADA POR CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED,

Asuncion, 1§ WAY 2006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Charlotte Tilbury
TM Limited contra la Resolucion N° 1105 de fecha 20 de dhr}ﬁm de 2024, dictada pur la Direccidn de Marcas,

}l" T e FIPp—— e
"

RESULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de Charlotte Tilbury
T™ Limited, ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1105 de fecha 20 de agosto de
2024 dictada por la Direccitin de Marcag, —-----rrermssemerarsnanns R ————

Que, en fecha 26 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
ape|3;_‘iﬁn 'IntE'I"FHJEﬁfﬂ. T T T T T R SN R ——

Que, en fecha 09 de octubre de 2024, el representante convencional de Charlotte Tilbury TM Limited
expres agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 1 de octubre de 2024, = i rrmmmmsismssssssnsasssasasssssessssrerersrssssrrssrsrsnsssssnsnssnans

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: *(..) Que la solicitud de registro de la marca
CHARLOTTE TILBURY ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacion 2020-2061508 CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS Clase 1
Registro Titular 529216 Carlota Ramona Rojas Cricoski [PY ] Comentario; Que las denominaciones son casi
idénticas, muy semefantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusidn entre los consumidores, por lo qm' de conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no
h:i!!fgﬂrdfﬂﬁﬂhl‘_ﬂ'ﬂdﬂf..} e A A S R A I i i i s e i e R kA B B B s ;

Quie, entre otros argumentos, se agravia el apelante v manifiesta; *(.)En primer Jugar, mi titular
CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED es una empresa reconocida a nivel mundial, Charlarte Tithury es una
marca de maquillafe y cutdacdo de by prel de renombre mundial /.. mi principal es Ta doica ticualar legftima
de la marca CHARLOTTE TILBURY contando con varios registros concedidos en el extranjero, come las
siguientes que paso a exponer de forma a evidenclar, asf también acompano a este escrito todos los
certificados que posee mi mandante alrededor del mundo ../.. Un punto importante a tener en cuenti es
que la solicitud de registro CHARLOTTE TILBURY, se constituye en el nombre comercial de mi
representada, es decir de la firma CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED, encontrandose plenamente
amparada por la Ley de Marcas en Jos Arts, 75 76" y concordantes ./ .Algo que acatar es que la marca
“CHARLOTTE TILBURY", que también es profusamente usada en base a sus iniciales "CI™ y su grifica
caracteristicas de las letras intercaladas, se ha convertido en un signo ampliamente reconoeido en su
ambito comercial, ampliamente registrado en diversos paises, que goza de fama y reputacion ../. mi
mancfame ha 'iﬂhc itado ramb.-én en nuestro par-; ef r-egnm: de | a marca f.'r' con el gue cuenta yi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1105 DE FECHA 20 DEAGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHARLOTTE
TILBURY", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 10673/2023, SOLICITADA POR CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED.

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
”“’"IT’HUH-“JH AP SR PSS —————————————y

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. Si bien
comparten elementos en comin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
(ue en su conjunto sea posible distinguirlas, En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "Ef derecho
marcario no protege prefijos o ;:.mhn.f.n comunes cuando no constituyen pﬂr sl mismos el signo

lh'l”f””rr“ O R T L T LT T TP T T

Que, & los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctring como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grifico y
fonético, asl como del aspecto ideologico o conceptual, Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenti las coberturas, Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas se aprecia que las mismas son similares
en un elemento de sus denominaciones, sin embargo, tanto la marca solicitada como la marca base de
rechazo poseen otros elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la
SIGUIENTE COMPATACION: —ssssnrsmsnmassoannsons B N ———

CHARLOTTE TILBURY (solicitada), y
CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS (base de rechazo)

Que, si blen es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si en el
elemento CHARLOTTE, esta Direccidn General no puede desconocer que la marca solicitada CHARLOTTE
TILBURY por el reconocimiento que posee en el publico pertinente dificilmente serd confundida con la
mirca CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS, -+-+-+=sssssssassssassnsssanssssnssasssssssssannsesssansssnssmmnssnsnss

Que, al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca solicitada se encuentra
compuesta por dos vocablos CHARLOTTE TILBURY, mientras que la marca base del rechazo se encuentra
compuesta por dos letras iniciales y cuatro vocablos. Difieren en la composicion y longitud de sus
respectivas denominaciones, La marca base del rechazo presenta una estructura compleja, resultando en
una longitud visual considerablemente mayor. Aungue ambos signos sean similares en el elemento
sefialado, la longitud y la division de las palabras son factores que afectan la percepeion visual. Al respecto,
la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados, —---=-sceeremmmeenmeeeenn.s

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el andlisis fonético debe
tenerse en cuenta el ndmero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion, La
marca solicitada "CHARLOTTE TILBURY", como se ha mencionado, se halla compuesta por dos vocablos
con cinco silabas. Por su parte, la marca antecedente "CH CHARLOTTE SKIN CARE SOLUTIONS' posee dos
letras iniciales y cuatro vocablos, Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que
las letras sueltas dentro de una marca se leen como sus respectivos nombres. Por lo tanto, el consumidor
|lr:1|1um pard la marca antecedente como "CE-A-CHE-CHAR-LOTTE-S-KIN- CARE SD LU “TIONS", aradi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1105 DE FECH.& 20 DE AﬁOSTD DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CHARLOTTE
TILBURY", CLASE 03, EXPEDIENTE N® 10673/2023, SOLICITADA POR CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED,

Que, resulta importante destacar que la denominacidn cuyo registro se solicita “CHARLOTTE
TILBURY", contiene a su vez parte de la razon social de la firma solicitante, Charlotte Tilbury T™ Limited: es
decir, que la marca solicitada se identifica con la razon social de la firma propietaria, A ese respecto, se
sefiala que la ley marcana protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citada, la cual se adquiere desde su primer uso ptiblico, En ese sentido, estando ineluida la solicitud de
registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe pnr |.!ﬂrl!.'
de la misma pues, solicita el registro de marca de parte de su propio nombre comercial, s-ssereeeereeminmesa.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “CHARLOTTE TILBURY" pretende el registro para la glase 03, para los siguientes productos:
"Cosméticas, maguillaje; preparaciones para el ewdado de la prel; hideatantes para la piel; preparaciones
para el cuidado del cuerpo, aceites esenciales para uso personal; lociones, cremas y acondicionadores para
la cara, fas manos y el cuerpo; mascarillas de belleza; tiras abrasivas; lociones para después del afeitado;
preparaciones de aloe vera para uso cosmético; antitranspirantes [articulos de tocador|; aromas [aceites
esenciales|: preparaciones cosméticas para ducha y bano; preparaciones blanqueadoras [decolorantes|
para uso cosmético; productos en aerosofl para refrescar el allento; neceseres de cosmética; cosméticos
para animales: cremas (cosméticos); cremas (blanqueadoras de fa piel); depilatorios; champis en seco:
tintes (cosméticos); agua de colonia; aceites esenciales; pestanas postizas; adhesivos para postizos
capilares; ufias postizas; colorantes para el cabello; tintes para ef cabello; lociones para el cabello; laca para
el cabello; preparaciones para ondular el cabello; incienso; preparaciones desmaquillantes; preparaciones
para el cuidado de las ufias; aceites para perfumes y esencias; perfumerfa; pertumes; champus; productos
de afeitar; prepardciones de proteccion solar; preparaciones cosméticas para el bronceado; toallitas
impregnadas de lociones cosméticas; artfculos de tocador'; mientras que la marca “CH CHARLOTTE SKIN
CARE SOLUTIONS" se encuentra registrada en la clase 03, para los productos: “aceite de almendras, aceite
de rosas; aceites de limpieza; aceites de perfumerfa; adhesivos [pegamentos| para uso cosmético; aguas de
tocador; toallitas impregnadas de preparaciones desmaquillantes; preparaciones para el bafio que no sean
para uso médico; productos antitranspirantes [articulos de tocador|; productos de maguillaje; productos
de limpieza; preparaciones de tocador®: extractos de flores [productas de perfumeriaf; grasas para uso
cosmético; hisopos para use cosmétice; fabones®; loctones para uso cosmético; pomadas para use
NS o i A R e R e S8 S S o S M S o B A

Que, se verifica en la base de datos de la Institucion el registro alegado por la parte solicitante en su
escrito de expresion de agravios, en ese sentido, se encuentra concedida la marea "CT Y ETIQUETA",
Registro No. 579216, en la clase 3, a nombre de la firma Charlotte Tilbury TM Limited, —=«csssesrssmimcmannee

Que, esta Direccion considera importante traer a colacion que la marca solicitada efectivamente goza
de notoriedad en el mercado, el consumidor promedio del sector reconocerd la marca "CHARLOTTE
TILBURY", y la distinguira de la marca base de rechazo, — e scacas s s

Que, en conclusion, el signo solicitado podri coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, origina SV,

rstulda
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1105 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHARLOTTE
TILBURY", CLASE 03, EXPEDIENTE N*® 10673/2023, SOLICITADA POR CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED.

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

Art, |¥ REVOCAR la Resolucion N* 1105 de fecha 20 de .Ihllblll de 2024 dictada |n:-r la Direccitn
dr_| Marcas, - 0000 00 0 B P SR
Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

"CHARLOTTE TILBURY"™, clase 03, Acta N" 106732023 solicitada 4 nombre de Charlotte
Tilbury TM Limited, —---sccsecssonsssessuesnmesssnsspmertoors

Art. 30 NUTIF[QUESE




