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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 374 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SENORA",
CLASE 30, EXPEDIENTE N* 12808/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. AGISA, —-=-seremrerermsssrnsasess

Asuncian, 19 HM 2025

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Trociuk & Cia,
AGISA contra la Resolucion N° 374 de fecha 26 de enero de 2024, dictada por la Direceion de Marcas, y; -+

RESULTA:

Que, en fecha 31 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de Trociuk & Cia,
AGISA e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N* 374 de fecha 26 de enero de 2024,
dictada por la Direccitin de Marcas, —--=--s=reessrmmmr s siss s s s s s s aa s ss s s sns s amares

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada ls providencia que concedio el recurso de apelacion
II"I'.L‘I'[J'HELTU B e —

Que, en fecha 13 de septiembre de 2024 el representante convencional de Trocluk & Cia. AGISA
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
1 ﬁ-;;hn 16 dl‘ !-'.f.'pril."mhrt" S S

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera *(..) Que la solicitud de registro de la marca Sefiora ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marea; Expedionte
Denominacion 2014-1422991 SENORITA Clase 30 Registro Titular 401024 Silvia Irene Tischler De
Schukovsky [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semefantes, no podrin
tener coexistencia pactfica. en una misma clase, sin crear resgo de confusion entre los consumidores,, por
lo que de conformidad al artfewlo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof,,, )" s

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (. JEn su
resolucion, fa Direcetdn de Mareas sostiene que fa denominacion solicitada por mi parte, correspondiente a
la marca SENORA, resulta idéntica a las marcas registrada por la Sra. Silvia Irene Tirschler de Sehukovsky,
SENORITA ../.. En primer lugar, debe notarse que la Direccion de Marcas no examing las mareas en su
confunto. En la comparacion realizada, es posible observar que dicho examen fue realizado dnicamente
entre la palabra SENOR, sin considerar el elemento ideologice total /.. la maca no debe ser estudiada letra
por letra, sino iue debe vérsela como se presenta a los afos del consumidor, atenderse al efecto I,;,.rc-,iu'r.'if
que pueda producir en el piiblico al que se dirige ../ las diferencias figurativas resultan ficilmente
identificables, ya que ambas denominaciones son marcas mixtas y se encuentran compuestas por
elementos figurativos que constituyen suficientes elementos diferenciadores(..)" «--s-o. cwars

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|ntE]'PllL’ﬁirn. R R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 374 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SENORA”",
CLASE 30, EXPEDIENTE N* 12808/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. AGISA, —--------=-=-==s=mmsmemmeees

viabilidad del registro marcano- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos
como el derecho a constituir una marca, s« sseeemssees sesssasssnsnsaianas T R

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen cnterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto 1deal GRICo 0 ConCepual «omm e e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “SENORITA" y
la soheitud de registro de la marca *SENORA", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra
relacionada al ser el diminutivo de la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominacion
solicitada "SENORA”™ es muy semejante a la marca registrada "SENORITA", como se puede apreciar a

l‘-“”I'”HIHt-“'“-“ i gt o o e 4 e o i i el o e e e s o e 5 i s e e 6 i v e i
SENORA (solicitada)
SENORITA Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Entre las denomimaciones enfrentadas existe una marcada similitud visual y fonética por la raiz
comuin, Al realizar el analisis de los signos denominativos, se deben atender a las letras y silabas,
priorizando las comncidencias iniciales. En cuanto al plano ortogrifico y visual, las marcas comparten sus
primetas cineo letras ("S-E-N-O-R"). Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen la
regla de que las letras al principio de una palabra tienden a notarse mas que las demis letras, por lo que la
coincidencia en la parte inicial genera una fuerte similitud visual. La dnica diferencia radica en la
terminacion (A" frente a "“ITA"). En cuanto al plano fonético, las marcas comparten las silabas iniciales
identicas (“SE® - "ﬁi(}"j. aunque difieren en su lungnud y terminacion (“RA” frente a “RITA") la impresion
auditiva general mantiene una cadencia muy cercana debido al peso de la raiz compartida, —--sseeeeeaaaens

Que, estas semejanzas denominativas, indefectiblemente, traen aparejado que la pronunciacion de
lis mismas tambien 0 gig, —=-=-smsemsmsmeammr s s s s e s sss s essssssssmssresssses

Que, de igual manera, en el plano conceptual el término "SENORITA" funciona linglistica y
culturalmente como un diminutivo o variante de *SENORA"; umbas palabras evocan exactamente la misma
idea: wna figura femening, diferenciandose anicamente por un matiz de edad o estado civil, En ese sentido,
podemaos afirmar que también las denominaciones marcanas son muy semejantes en el plano conceptual o
ideoldgico al ser variaciones de un mismo concepto bise, — - FPENS— I —

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada "SENORA™, resulta
indudablemente similar a la marca base de rechazo, De la contrastacion de las denominaciones en su
conjunto se verifica gue no existen suficientes elementos diferenciadores entre si, ssseeessrseemsnesscnsanaa.

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 30, El Art, 2 Inc f) de la Ley 1294/98, prohibe expresamente el registro de signos idénticos o similares

p-.u‘;q los TT1isl||nﬂ prndurum 0 -u-r'u.-'i:.'h 18, 0 p-.:r'.u prmlm-tm 0 servicios diferentes, cuando pudiegs
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 374 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SENORA”,
CLASE 30, EXPEDIENTE N* 12808/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. AGISA, —sssssssssmcrinarsansnsaces

cubrir todos los productos de la glase 30 del nomenclador internacional’, mientras que la marca base de
rechazo "SENORITA Y ETIQUETA" con registro N* swsaz (rentieva el H:-p,n.trn N 401024 ampara, también,
tﬂ(lﬂhl[!h F"rﬂd“Lr”‘bEEl‘ Idlld!’rl"' B), =—rrcrirmmran e T T AT R ST R G s E BESE R e e e

De igual manera, conviene traer a colacidn lo senalado en el Material; "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguayv” aprobado por Resolucion DINAPL N* 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una sitiaelon de doble denticdad sino por la ocurrencia de ;fg.']n- grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios. o que requiere un andlists mds detenido, En estos
casos, la objecion al registro de una marca se basard en el principio del riesgo de confusién.  Bajo este
principio se debe denegar of 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 relacion con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un resgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confitsion cualquier suposicion o percepeion errinea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos v servicios designados por las marcas, cuando dicho
VINCHT0 8 rea iR NI EXITEE. ¥ = rsnsnasstssssassrassstsamsenssnsesensnsansss s siessssessssnssssssstsssssstsssestessysrns s

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva v no simultanea, vemaos que el resultado gue
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "“SENORA"
no podra coexistir con la marca base de rechazo “SENORITA Y ETIQUETA", con la cual presenta mis
semefanzas  que diferencias, mixime considerando la naturaleza de los productos por ambas
COMPRTE R AR acsic it imisniim s vt e i o P s o i S i s A e e R T i s S b e

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

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

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucidon N® 374 de fecha 26 de enero de 2024, dictacda F’”' la
Mreeeicmn rlc- Mare ds, B PR A SRS S R A T PR TR TS R TR PR

Art, 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “SENORA®, clase 30,
Acta N" 12808/202%, solicitada a nombre de Trociuk & Cis SA, — e i e

Art. 32 NOTIFIQUESE. -+ --=sssssransmnmanssnnmassnssnnys S

Dharecesinn Mackanal de I‘|||r||t'|l.nl It electual (R8T O Lashirwciisn de S, 18 alicidin, wervine QIR . I Byl
geberales o e
Marecckn Mackmal de |'rr|[|||'|1.1|| Inbeleatual, (025 Fvnscimeces vl Kxarmonn ol Aarcins et Parag iy,

T AT Y ppL Ao ey ipurtaliy Eipropies snustn sl marcastilirectrg e



DIRECCIGH NACIONAL DE

4% PROPIEDAD W) GOLARNG bw, | PARAGUALI
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

Resolucién N‘g; _2 3

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *P PANICAFE
Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE §.A, ==<=seserrensass

Asuncion, 1 9 WAY 2000

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MASAMADRE S.A.
en contra de la Resolucion N* 813 de fecha 31 de mayo de 2024, dictada por la Direceidn de Marcas, y; oo

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2024 se presenta la representante convencional de MASAMADRE S.A., ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion NY 813 de fecha 31 de mayo de 2024, dictada
pur ]H Direccion dl‘ I T o . T

Que, en fecha 20 de junio de 2024 fue dictada la prrwulr-nua que concedio el recurso de apelacidn
|ntErp“Erqtn 0 0 0 T 0 el e - 0 - - 0 e - BB A S S S S S D S

Que, en fecha 24 de julio de 2024, la representante convencional de MASAMADRE S.A., expreso
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
th{!qujliI‘(Ir2{}!4,HI-I-I!!I-F++“'I""‘--"'l‘l"l-ll'--‘-l ||||||||||||| AEIEREEEREREEDN LA RS AR R R URRRI SRS RRESERRRSSERESERRRSRR Y N

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (. )Que L solicitud de regisiro de la marca P PANICAFE ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 30, Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera gue la misma incurre en s prohibiciones de L
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone gue no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea of nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacidn se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger., En consecuencia no
ha lugar a 10 SONCItAA0(..,)", ==+++ssessseesresssssarrssssrassertsessrsnsossesssssnuissressnssstssusanansensssnasssnsssnnsness

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (. )Basta con hacer un simple
andalisis de la denominacidn para entender que desde ningin punto de vista la denominacion puede
considerarse genérica o deseriptiva para fa elase. Que, esto es asi debido a que la misma constituye un
término de fantasfa, fruto del ingenifo de mi representada, formada por la letra "P* y la unidn de las
denominaciones “PAN" + “I" + "CAFE", y dando como resultado “P PANICAFE" un término novedaso v
distintivo ../ la marca de mi representada de ninguna manera se halla incursa dentro de la profibicion
mencionada, No constituye el nombre gendrico del producte amparado, tampoco lo designa, lo califica o
describe. Denominaciones genéricas para la clase 30 serian las palabras PAN, GALLETA, CAFE, HARINA,
CHOCOLATE. Esas denominaciones si, efectivamente, designan el producto protegide, Ahora daré
ejemplos de denominaciones que califican o describen el producto, a saber: DELICIOSO, RICO, SABROSO,
FUERTE, SUAVE ../.. ademis de todo Jo expuesto, vengo a manifestar gue fa denominacion "P PANICAFE®
constituye un derecho adquirido a favor de mi representada, ya que cuenta con registro de li_marcy su

nombre, en varias clases, en Argentina, a continuacion, se detallan los mismos, yw,u u@&;:‘ o
escrito, copia del certificado de registro de fa clase 30(,.,)" -=---=-reomrmmmsmeameneranes R
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 813 DE FECHA. 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *P PANICAFE
Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE 5.A, —---=--=======-

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

”“H”““"ﬁl“' L L

Que, la junsprudencia y doctring mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios, Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, a (5. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca P PANICAFE Y ETIQUETA” fue presentada para cubrir
productos de la glase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *Todos® La clase 30
comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras,
hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, asi como los aditivos para realzar el
sabor de |08 dlimentog, sescssssstssscrsmnssmssnnssiansanisssacsssssnsssssnnssassesutasansesansnnsatanssastens pesssssssisrassssnes

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “P PANICAFE 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 “P PANICAFE Y ETIQUETA® no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 30 del nomenclador internacional y tampoco brinda informacion sobre las
caracteristicas de los productos, «ssscesmm s s s e e

Que, esta Direccton entiende quie la solicitud de registro *P PANICAFE Y ETIQUETA" representa una
creacion lingtistica 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, El elemento *PANICAFE® e lu union de los vocablos PAN+CAFE resultando asi en
un vocablo de fantisia gue no posee significado propio en el lenguaje corriente PANICAFE, —---ssereaneees

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

Que, al respecto, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evacativa es aquella que da al consunidor una idea clara sobre alguna
propledad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de li actividad que desarrolla
suctinudar, o 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 e derecho de evocar en sus marcas las
propuedades o caracteristicas de Jos productos o servicios que va a distingur con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedin, que otras marcas evoguen también las
HH-‘-’”HH.J'J'J'TJII'H'!’[?‘HI’FJE'H o caracteristicis, Tsssssssessransnnnns - P —————————
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *P PANICAFE
Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE §.A, = -=sssssasuscs

con denominaciones similares, En ese sentido, segon la biis (reda realizada en el sistema informatico de |a
Institucidn, también se encuentran Fegist raclas lag marcas; MAXPAN, Registro No, ssarzs, o nombre de ldeal
5.R.L.; MAS QUE PAN, Registro No, seesiz, 4 nombre de MAS QUE PAN 5R.L; MASPAN, Registro No, sasarz, i
nombre de Compafia Paraguaya de Levaduras Sociedad Anonima (COPALSA); PASTIPAN, Registro No,
sasoes, @ nombre de Pastipan 5.A; PANTODOS, Registro No, seassr, a nombre de Bimbo Paraguay Sociedad
Andnima; Registro No, 436864; extremo que demuestra la coexistencla de denominaciones similares a la
solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares v en la misma clase, por ende, esta Direccion no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro,

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

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un cuadrado en tono
negro, dentro del mismo la letra P en un marco circular en la parte superior en tone blanco y debajo la
denominacion PANICAFE en letras imprentas maytsculas en tono blanco, la cual en conjunito defa una
impresion diferente, aportando este elemento clerta distintividad a la marca,----=serermmmremmeaan.. :

PANICAEE

De igual manera, el solicitante ha agregado a estos autos, la copia de su registro estranjero ante la
oficina nacional de propiedad industrial de Argentina, extremo que nos permite colegir que el solicitante
Pr{.![_\-nde E'krE‘l'IllE"r sU Ft";:j.‘i!rﬁ f!(" Marca a4 nuestro p;||'5_ .................................................................

Que, la Resolucidn recurrida se funda en lo prec :-T'ntujuln en el inciso e) de la Ley. Al respecto, 5] (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 ditundir la naturaleza bisica, o las
caracteristicas, {*spm'iI'u'.'u'lnru's tecnicas F“"“""[""‘l""' de su producte, abligandolo a reeurrir a circunl U8
para lograr aquella finalidad, En ese sentido, la solicitued de autos es una marea, que no hace referencia i 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, ==«

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de I'E*gis.iﬁlhi]i:{iui de la solicitud de registro, ésta Direccldn considera que es un 3‘.igrm fue poses
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta deptro de las

prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion PECUPTig, - e ome iy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 813 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “P PANICAFE
Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°® 24486/2023, SOLICITADA POR MASAMADRE 5.A, —--------=---=-

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N* 813 de fecha 31 de ma

yo de 2024 dictada por la Direccion de
Mar{'.m_ T T PP B oo e Sty R AR A ot e et =

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca *P

PANICAFE Y ETIQUETA”, clase 30, Acta N* 24486/2023, solicitada a nombre de
MASAMADRES-A-_""""""'"'"“'""""""""'""“""""""""""“"""""""'""'"

Art, 3¢ NOTIFIQUESE. + -+ ceseessinssnnnnanas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMON MAYANS HEIT, =--ceecsumcssesansmsssmsenmsanesmsncens

Asuncién, 7 U

VISTQ: el recurso de apelacion interpuesto por JUAN RAMON MAYANS HEIT por derecho
propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg, Carlos Gustavo Baumann Acuna, en
contra de la Resolucion N* 577 de fecha 18 de junio de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LItIGIOSOS, Yi sxreesensraarsensamtnresssssaessnnsonsss s ees b e se s s e b LN T LR E SRS AR AR TRTRS R,

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2025 se presenta JUAN RAMON MAYANS HEIT por derecho propio y
bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg, Carlos Gustavo Baumann Acufia e interpone
Recurso de Apelacian en contra de la Resolucion N* 577 de fecha 18 de junio de 2025, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIBZIOSns, —---sasmrssrsrsmmserrnsesineree s s s s ssasasm s sn s s s s n s s s nnsnns

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso
[n[‘cr‘pues[u__.........-..............-.-.-.....-......-.........."....".......-..."....-.-........-......................-...........-....

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, JUAN RAMON MAYANS HEIT por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, expresd agravios; en fecha 19 de diciembre de 2025 esta
Direccidn General tiene por presentada la expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el
Plazo de ley, —rreemmsesemsemruen e e s e e e e s e s

Que, en fecha 24 de febrero de 2026, ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, contestd el traslado de los agravios. En fecha 04 de
marzo de 2026, esta Direccion dictd la providencia de Autos para Resolver, sos-sseeesemmmrm .

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )Que. realizado el cotejo marcario entre fa
denominacion solicitada "SICE GROUP", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca "SCIRE" base de la oposicion, se percibe gue entre fas mismas existen elementos
qute fas hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, al analizar la marca
solicitada "SICE GROUP* y "SCIRE” (oponente), si bien tiene importancta el andlisis de las partes de los
signos en pugna, lo que realmente impaorta es fa vision en conjunto. ¥, desde este punto de vista, presentan
un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una marca por otra)
como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion) /. Que, al realizar un
examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (SICE GROUP) solicitada y la
oponente (SCIRE), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino
que también comparten una estructura similar. Esta falta de distineion clara entre las marcas sugiere una
posible confusion para fos eonsumidores, Que, en vista dle estas circunstanciag, of riesgo dle confusion se
vuelve particularmente alto ya que los consumidores podrian no reconocer diferencias suficientes para
ISHNGUIF 105 PrOTUCTOS(...)" —==-=sssssressarsasersssesssnssasssssssssasssnass s s s st s sns e ns srs e mn s s a s s s ne s nnaes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; *(...)Se menciona en la res
que la denominacion "SICE GROUP® no otorga distincidn a la solicitud r.i'e“r'egj'xn-“n.‘ ¥ po ;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXPEDIENTE N* 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMON MAYANS HEIT, ---<s-=sstsseennsesasasessasnmssemsnsases

confundible con la palabra "SCIRE" base de la oposicion, ademis en otro punto menciona que “desde la
Vision en confunto presentan un inequivoce aire de Bimilia, lo que puede levar tanto a la confusion directa
(fomar una marca por otra) como indirecta (consicderar gue ambas tenen un nusmo origen de produccion)
w80 encuentran dentro de la GENERALIDAD de fa cluse 35 debemos de i a lo especifico y sefialar que
ambos son totaltnente distintos, Que en otro punto dentro de los argumentos de la resolucion menciona
gue "es relevante senalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser
pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del publico consumidor las pronuncia
habitualmente®, en este punto en especifico nos agraviados de manera integra vy discrepamos con el
presemte argumento de gue tanto la forma de escrituracion SICE GROUP y SCIRE son distintas, como
fonéticamente suenan de manera distinta por o ue creemos conveniente revocar este punto de la
resolucion. En base a gue no existen fundamentos "fuertes” como para dar Jugar a la oposicion, otro
argumento existente con ef cual discrepamos es gue no existen diferencias en el aspecto visual, 8.8, en
dicho punto cabe solamente ilustrar la muestra de ambos logos para que usted a simple vista pueda
apreciar las diferencias existentes. Como se puede observar en el logotipo, la palabra "SICE GROUP" es Ja
principal por eso sus letras son mas grandes que la palabra agregada "SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO
EXTERIOR", ademas muestra un mapa que hace reterencia al negocio que realizamos, en cambio "SCIRE"
posee un logo totalmente distinto el cual es bien diferenciado por lo que en ambos casos no podemos
hablar de una confuston visual ni de una confusion fonética, siendo estas apreciaciones de dicha direccién
s I‘”l-'ﬂ ’f’{iﬂrnjiiiﬂa'hujq — 0 0 e e o e 5 S 400 0500000 0 5 0 B i

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: "(..)el piiblico consumidor tenderd a
asoctarlis directamente, creyendo que la marca soflicitada SICE GROUP Servicio Integral de Comercio
Exterior, me pertenece o por lo menos forma parte de la familia de marcas de mi propiedad. SICE GROUP
SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR / SCIRE, Por otra parte, en un vane intento de otorgar
orginalidad la parte adversa unicamente ha agregado elementos secundarios - Group Servicio Integral de
Comercio Exterior- a la denominacion principal SICE de la marca solicitada /.. Esta alteracion constituye
un intento vano de otorgar originalidad, ya que no modifica sustancialmente la estructura fonética ni la
percepcion  visual de la marca. Las semejanzas grificas, ortograficas y fonéticas entre ambas
denominaciones son notorias, ¥ al ser visualizadas o pronunciadas en secuencia en especial los elementos
SICE y SCIRE, generan una impresion auditiva v visual extremadamente similar /.. En otro apartado la
parte adversa sostiene que "como se puede observar en el logotipo, la palabra SICE GROUP es la principal
por eso sus letras son marcas grandes que las palabras agregadas SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO
EXTERIOR..". En este apartado, la parte adversa evidencia de manera clara y textual las similitudes
existentes entre la marca solicitada y mi marca, Reconoce que las palabras SICE y GROUP ocupan el papel
preponderante y decisivo en la etiqueta de la marca solicitada, Este punto resulta revelador, pues admite
expresamente que el consumidor promedio, al tener en frente a la etiqueta, percibird en primer término el
elemento SICE, asociindolo directamente con mi marca SCIRE, lo que genera un evidente riesgo de

._'“”ﬁ;_q”j”f_“‘}"'_ 0 0 O 0 B e e

Quie, t'i.lrl'l.'s.pul'lriu a esta Direccion resolver sobre procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia © no de las marcas “SICE GROUP Servicio lntegra] de Comercio Exterior Y
ETIQUETA" (solicitaca en clase 35) y la marca oponente *SCIRE Y ETIQUETA” (registrada en las clases 35 y

), =—esssmassesararasirinnsnnnasrasisnnnssan L ———————

Que, al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realiz
desde una wvision de conjunto, como es regla general en el derecho INATCags=aI
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 135,
EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMON MAYANS HEIT, =+-=+t=sessnsssreanmmmssnsommmssannesss

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
Eunsull‘iduresl R R EEE T EEE P EET I RN AN T I TR W N AN TE S R NN T I AT TN NN AN TR TR RN TR TR RS N T AW TR NN W

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 “SICE GROUP Servicio Integral de
Comercio Exterior Y ETIQUETA" en la clase 35, con Ly marca « r;mm'nte "SCIRE Y ETIQUETA'. con rt‘|..,|~hu
en las clases 35 y 4l ——ssesmrmemrnssnrennnn e s s e st s e rs e s s e an s s s a e s

SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA (marca solicitada)
SCIRE Y ETIQUETA (marca oponente)

Quie, al realizar el andlisis ortogrifico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el ndmero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. En ese sentido, en cuanto a la estructura v longitud de las denominaciones, la marca
solicitada "SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterinr‘ estd compuestia por siete vocablos, En
contraste, la marca oponente "SCIRE " que presenta una estructura corta conformada por un solo vacablo,
la marca solicitada presenta una longitud visual considerablemente mayor. Aungue ambos signos
presentan similitud en las letras que conforman el primer vocablo: SICE - SCIRE, esto no eonstituye
fundamento suficiente para declararlas confundibles, la diferente posicion de las letras del primer término,
la longitud de las denominaciones y la division de las palabras son factores que afectan la percepeitn
visual. Al respecto, la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados, —-----

Primeramente, debemos senalar que dentro de la estructura de la solicitud encontramos elementos
descriptivos v de uso comin que poseen débil capacidad distintiva, En ese sentido “Servicio Integral oe
Comercio Exterior” constituye una frase puramente descriptiva que informa sobre la naturaleza de la
actividad comercial ofrecida de la clase 35; y "GROUP' es una palabra en inglés ("grupo”) de uso comiin y
genérico para designar organizaciones o asociaciones de empresas, por lo que carece de fuerza distintiva,
En consecuencia, estos elementos no pueden ser aproplados en exclusividad y el peso del anilisis para
diferenciar las marcas del caso que nos ocupa recae totalmente sobre los demas elementos que conforman
[ L O T IR R wmass i cads s e s e s S s A S A b A R SRR L Hsn i me Ao Ce s F s S r aa s oans

En ese sentido, al realizar la comparacion visual y fonética del nicleo distintivo "SICE® frente a
"SCIRE" se aprecian las diferencias en los planos visual y lonético, En el aspecto ortogrifico y visual aungue
comparten las letras S, [, C y E, poseen diferente longitud (cuatro letras frente a cineo) y, lo mébs importante,
un orden y secuencia estructural distintos ("S-1-C-E" vs, "S-C-1-R-E"); la inclusién de la consonante "R* en la
marca registrada rompe la similitud visual. De igual manera, la pronunciacion de ambas palabras presenta
sonidos y cadencias distinguibles, la diferencia entre las silabas iniciales e intermedias (/si-cef frente a
[sci-ref) genera un impacto auditivo distinto, alejando la posibilidad de que el consumidor las confunda al
BECLICHET] a8, ——r e s e s e e e e R R S R SRS S SR A AT AR S S ——

Que, adicionalmente, las marcas en pugna poseen etiquetas diferentes en la tipografia, disposicion de
las términos y las figuras de las mismas, las que en conjunto deja una 1mp1‘ﬂh‘1f3ﬁ diferente, apear '
elemento cierta distintividad a las marcas, tal como se puede apreciar a contifiuaghtng ——=--
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXPEDIENTE N 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMON MAYANS HEIT, --=-+-ns-sxsrsesmtcsmsssarasssnsseas

marca solicitada marca oponente

¥ SICE GROUP
&, Servicio Integral de Comercia Exterior S C I R E

Ambas marcas coinciden en que se encuentran insertas en la clase 35 del nomenclador, razon por la
cual el nivel de exigencia para que los signos se diferencien es mayor. Sin embargo, esta identidad de clase
se supera ampliamente por las diferencias en los signos que hemos sefalado  precedentemente.
Igualmente, el riesgo de confusion debe evaluarse siempre desde la perspectiva del consumidor al que van
dirigidos  los  productos o servicios,  los  servicios  de  gestion  de  negocios,  agencias  de
impaortacion-exportacion, auditorias, investigaciones comerciales y consultorias empresariales (presentes
en la descripcion de servicios de ambas marcas) no son de consumo masivo o Impulsivo, estos servicios
estan dingidos a un pablico profesional o especializado por lo cual podemos presumir que el consumidor
pertinente prestard un alto grado de atencidn y cuidado al momento de contratar estos servicios, lo que
reduce drasticamente la posibilidad de confusion o asociaciin, — --sse e

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 tnico signo gue compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con ofros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ En el
presente caso, vemos que el hecho de compartie una parte del signo, no s elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conpunto en la presente resolucion, s s e s e

Por tanto, dado que la comncidencia recae unicamente en parte de la denominacion y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente
noincurnira en resgo de confusion niasumir que ambas marcas henen un origen empresarial coman, por
lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la marca “SICE GROUP Servicio
Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA" solicitada en la clase 35 y la marca oponente "SCIRE Y
ETIQUETA” con registro en la clase 35 ¥ 4], —— oottt st s s

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 sulicientemente diferentes entre si, originales, distis
; \
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde revocar la Resol

Sane e Herrero, Andres, " wrtusicn ofe Marcay® Eolitoeal Lal o Asiinion, 20004,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 577 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SICE GROUP SERVICIO INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR Y E.'I'IQUETA' CLASE 35
EXPEDIENTE N° 39176/2023 A NOMBRE DE JUAN RAMON MAYANS HEIT, -----+----- =

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

Art, 10 REVOCAR la Resolucidon N® 577 de fecha 18 de |I.|l1|n de 2025 dictada ;":l.:r' la Direceidn
de Asuntos Marcarios Litigiosos, - e e L LT TSP
Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

“SICE GROUP Servicio Integral de Comercio Exterior Y ETIQUETA", clase 35,
Expediente N* 39176/2023, snlwlmdu i ' JUAN RAMON MAYANS HEIT, —-

Art. 39 NOTIFIQUESE por Cédula, <o -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°® 100431/2023, SOLICITADO POR
DIEGO SEGURA. - - -

Asuncion, | G MAY ?ﬁ?ﬁ

VISTO: el recurso de apelacitn interpuesto por el representante convencional de Diego Segura en
contra de la Resolucion N° 565 de fecha 13 de junio de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Lj_tigjnsnsp et

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de Diego Segura e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 565 de fecha 13 de junio de 2025, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos.---===- -t e

Que, en fecha 03 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto, —--

Que, en fecha 26 de septiembre de 2025, el representante convencional de Diego Segura expreso
agravios. En fecha 07 de octubre de 2025, esta Direccién General tiene por presentada la expresion de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley, — === mmmm e -

Que, en fecha 28 de octubre de 2025, se presenta la representante convencional de CANAVES S.A., v
contesta el traslado de expresién de agravios. Esta Direccitn tiene por contestada la expresion de agravios
y llama autos para resolver en fecha 03 de noviembre de 2025, — -==--wm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)al cotejar las marcas solicitada MAS ESPACIO Y
ETIQUETA y ESPACIO PLUS oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confuncible con la marca base de la oposicion, se percibe que entre las mismas existen elementos que Jas
hacen practicamente idénticas en los planos fonétice, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la
confusién directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo
origen de produccion) ../.. la proteccién de las ,arcas tiene precisamente como finalidad exitar estos
riesgos de confusion y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también del interes general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el
origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos MAS
ESPACIO Y ETIQUETA y ESPACIO PLUS en el mercado afectaria negativamente la funcion distintiva de la
marca oponente ../.. ademds debemas tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad
distinguir los mismos servicios de [a €lase 39 (. ) <= ssmmmmm s s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
“(..Jse limita a invocar una supuesta “evidente identidad” entre las marcas en pugna omitiendo precisar en
qué consistiria dicha coincidencia y reduciendo su fundamento a una mera afirmaciéon carente de sustento
../ 8i bien la Directora menciona en la resolucion recurrida que entre los signos en pugna existen
elementos que las hacen pricticamente idénticas, omite considerar que el tnico elemento que comparten
los mismos es uno genérico, no monopolizable. En efecto, los signos en pugna comparten Unicamente la
palabra "ESPACIO", cuyo contenido conceptual alude directamente a los servicios comprendidos en la
clase 39 ../.. En ese sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que los titulares de
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N* 1006312023, SOLICITADO POR
DT o Rl e D). N AR

confunda un signo con el otro, dado que las marcas en pugna presentan disefios y componentes
claramente distintivos, asi como elementos gramaticales con letras diferentes y ubicaciones
completamente disimiles dentro de cada signo ../... En el caso concreto, las marcas en pugna se destinan a
distinguir servicios de almacenamiento y depdsito de bienes, los cuales no se adquieren de manera masiva,
impulsiva, o con ligereza, sino que requieren un proceso formal de contratacion ../.. Esta circunstancia
hace altamente improbable que un consumidor razonable pueda confundir un prestador con otro(...)". ----

Que, contesta la expresion de agravios el oponente “(..) Es incorrecta la forma en la que el apelante
efectiia el cotejo. En efecto, la comparacion no se debe realizar desmembrando cada elemento
-artificialmente-sino que ella debe considerar las marcas en su conjunto, tal como hizo la A-quo ../.. La
identidad a la que se refiere la resolucion, no se limita a un elemento (por ejemplo, la palabra ESPACIO),
sino que, en su conjunto, ambos signos transmiten la misma idea, una misma nocién o representacion
mental, ademds de que la solicitante también utiliza el color amarillo comeo parte esencial de todo su
br;,tndfng T

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la 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 fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo
cuyo registro se solicita es semejante a la marca registrada, compartiendo con la oponente el elemento
ESPACIO, la tinica diferencia radica en los elementos laudatorios MAS - PLUS, al inicio y al final de las
respectivas denominaciones, esto resulta insuficiente para evitar la confusién visual, especialmente al
considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. De dichas
extremas similitudes ortograficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a
continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan es muy similar, como puede
HOtEteE ey el SigiIenEe COREjHE — v e e e e SRR S R e S S S S S

“MAS ESPACIO Y ETIQUETA" (marca solicitada)
“ESPACIO PLUS Y ETIQUETA" (marca opon ente)

Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna
“MAS ESPACIO Y ETIQUETA" v “ESPACIO PLUS Y ETIQUETA", por las significativas similitudes visuales y
auditivas, resultan indudablemente confundibles. — -« = samrmrmmm e

Que, la marca solicitada “MAS ESPACIO” se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro silabas,
diez letras; la marca oponente *ESPACIO PLUS" también se encuentra compuesta por dos vocablos, cuatro
silabas, once letras. Las semejanzas ortograficas conllevan a que también exista similitud auditiva, lo cual es
facilmente apreciable al pronunciarlas de seguido: MAS ESPACIO - ESPACIO PLUS. —-------nssmmmmemmnnanacas

Del cotejo anterior, vemos que el elemento en comiin es la palabra ESPACIO, la que vi-2
de los términos MAS - PLUS, que son expresiones cuantitativas o laudatorias que indican
valor afadido o una cualidad superior, y que por si solas carecen de caracter distintivergsch

e pselerte
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 139, EJC]’ED[ENTE N® ]Dﬂﬁ?]ﬂﬂ'ﬂ SOLICITADO POR
DIEGO SEGURA. - -- T

En ese sentido, ahondando en el analisis del plano conceptual, la marca solicitada *MAS ESPACIO"
como la marca oponente "ESPACIO PLUS" transmiten exacta e inequivocamente el mismo concepto e idea
comercial "obtener mas / mayor eSpacin”, — - --rmmrrmm

Que, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N° 259/2025: “(...)Por ejemplo, en los siguientes casos, aunque
los elementos individuales de los signos no tienen fuerza distintiva, podria haber un riesgo de confusién en
razén de la coincidencia o similitud en la impresién general que producen los signos tomados como
conjunto: Signo anterior: waterPerfect. Signo posterior: AquaPerfect. Razonamiento: El elemento “Perfect”
tiene un cardcter débil por ser laudatorio, y ninguno de los elementos restantes en los signos tiene fuerza
distintiva ni es dominante. Los elementos “aqua” y “water” tienen un caricter distintivo débil pues el
publico percibird que significan ‘agua’ con referencia a los productos como motores, bombas, etc. En los
aspectos visual y fonético, la similitud de los signos resulta de la presencia del término “perfect” y del
hecho que ambos signos tienen la misma longitud niimero de silabas y secuencia de vocales casi idéntica,
En cuanto a la impresién general, los elementos similares prevalecen en conjunto sobre los elementos
individuales diferentes. Estos signos tienen una similitud visual, fonética y conceptual de grade mediof...)”

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

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 siguientes servicios de la clase 39: “Exclusivamente servicios de alquiler de contenedores, armarios,
casilleros, debidamente acondicionados; alquiler de depdsitos, alquiler de armarios refrigerados; servicios
de distribucién; servicios de transporte terrestre y almacenaje para el apoyo de dichos servicios; servicios
de mudanzas”, mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca en la clase 39 para:
“Servicios de almacenamiento de mercancias, almacenamiento/servicios de depdsito; servicios de alquiler
de almacenes [depdsitos]; servicios de descarga de mercancias; flete [transporte de mercancias]: servicios
de informacién sobre almacenamiento y sobre transporte, servicios logisticos de transporte; transporte
T s s i e rr s e e e L A £

de las marcas por el piblico pertinente, —-ess e i - g -
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR
DIEGO SEGURA. —- eeememeessssssmeemessseeseseschisemsesssseEsEesEENSssmessResseAnsammsmmmesmeeeneesamnees

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas
denominaciones que, como se ha mencionado, son muy similares, En ese sentido, las etiquetas de las
marcas utilizan colores similares y las mismas evidencian la extrema similitud fonética y ortografica, por
mas que las mismas utilicen grafias diferentes subsisten los parecidos resaltados en el contenido de la
presente resolucién, como se puede cotejar a CONTIMUACION: ——------=ssssssmmmusmmmnnn s s

marca solicitada marca oponente

ESPACIO

+MAS ESPACIO

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 el uso de marcas confundibles. Nada mds confundible que una marca idéntica. La prohibicién del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la
T S U ———

Que, ésta Direccién estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) 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 confusién
o de asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta el
caricter tuitivo del derecho marcario y el objetivo del registro que es proteger a quien tiene uso exclusivo
de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay nesgo de confusion al inducir a
confusion 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. --=-----ss=sseeemrmmmmmmmee 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
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos™, -------------s-cemssmmrmimniannnns

Adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucion ha sido creada para
defender la relacién marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el piiblico consumidor ya no sabrd el origen de los
Frﬂdl.l't‘fﬂ.‘i‘ T e

Que, en conclusion, tras el andlisis precedente, vemos que existe similitud sufici

-)I-

*~DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 {g A

' Compendio de Doctrina de Propiedad industral. Supenntendencia de Industna y Comercio: Colombaa 5. |
* OTAMEND, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenaos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis, Arpentina. 2012, Ed. g 458,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 565 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MAS ESPACIO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 100631/2023, SOLICITADO POR
DIEGO SEGURA, —--ssessssssmsmsssasane: R — e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
canfirmar 1a resoliicion FeCUTTIaa. == «==«=nr=sm s e et e e e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 565 de fecha 13 de junio de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos, ==«-==sssssssssmrmsmmms s s sasnans

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “MAS ESPACIO Y
ETIQUETA", clase 39, Acta N° 100631/2023, solicitada a nombre de la firma Diego

Segurar__ ___________________________________________ L L T ———

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1084 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 104828/2023 A NOMBRE
DE IDRGE PIIEETLIAR GARTIL, i e i i s i i S B OB ek e SIS e A e s 63

Asuncion, 1 9 MAY 2006

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RODRIGO
LUIS NOGUES BAZAN en contra de la Resolucion N* 1084 de fecha 03 de octubre de 2024, dictada |m1 L
Direccion de Asuntos Marcarios LIEIOSOS, ¥; swrerseesrsmmmmcrssn e i

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de RODRIGO LUIS
NOGUES BAZAN e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1084 de fecha 03 de
octubre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIlIEiosos,scsseeesssommmasmmmmammisiammm o

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 fue dictada |a providencia que concedid el recurso interpuesto.-

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024, el representante convencional de RODRIGO LUIS NOGUES
BAZAN expreso agravios; en fecha 04 de febrero de 2025 la representante convencional de JORGE
NICOLAS GARZIA contesto el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 10 de febrero de 2025 esta
Direceion lama autos para PRV VBT, e i sttt i R A e A A B B 0 0 B

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )analizando las constancias obrantes en el
expediente, vy haciendo un anilisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Direccion es del
criterio que las marcas EL. CUMBIAZO FESTIVAL (solicitada) v CUMBIASONICO G5 (oponente), notamos
que, entre las mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razon de que no existe riesgo
de confusion alguno entre las denominaciones en pugna, aungue Jas mismas comparten el prefijo
CUMBIA, ello no demuestra que las mismas causaran confusion al publico consumidor, tomando en cuenta
que las mismas producen una vision de conjunto distintas entre si, por lo que no habrd asociacion entre
ellas, como asi también mencionar que dicho prefijo CUMBIA es de uso comiin para la clase 41, habiende
innumerables registros a nombre de diferentes titulares /... se observa que el sutijo de ambas marcas (70 y
SONICO) introduce elementos distintivos adicionales que resuftan ficilmente identificables por el
consumidor medio, por lo tanto en los somidos finales como en la conceptualizacion que generan las
marcas, refuerza la idea de que la coexistencia y CUMBIASONICO es viablef..,)" —esamessmmsrasrimncaies

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l apelante RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN y manifiesta;
“(..Jno se ha tomado en cuenta que es evidente la similitud en ef plano visual y conceptual, por lo que el
solicitante hace uso y abuso de la marca oponente, La marca solicitada no retine los requisitos de
especialidad mi de novedad ../.. de haberse analizado la oposicion, no se habrfa arribado a fr conclusion
antedicha, Al realizar el cotejo siguiendo Jos criterios doctrinarios v jurisprudenciales, tenemos que las
marcas poseen extremas semefanzas ../ ambas marcas estin formadas por palabras con SENTIDO PROPIO,
pretendiendo el solicitante apropiarse del elemento INICIAL Y PRINCIPAL de la marca de mi mandante,
CUMBIA lo cual es inadmisible por gozar mi mandante del derecho de exclusividad(,., )" =======msrermmsmarenans

Que, la representante convencional de JORGE NICOLAS GARZIA al contestar el traslado de los
agravios, expresa: “(...)La Sra. Directora podrd notar que haciendo el cotejo marcapi de las mparess en
pugna y de su anilisis, coma recomienda la doctrina internacional, se puede md,iwr vitlidgn

marca en cohesion NO podrd de manera alguna causar confusion directa ni mghmn ta o indues il
E . gla Cristaddo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1084 DE FECHA'03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 104828/2023 A NOMBRE
DE JORGE NICOLAS GARZIA, ---+-s--s-s=senseseremesrrmsassassemsmsmssarassanseseses s snasmsmsssssesam e anes s s ees

publico consumidor, dado que las marcas EL CUMBIAZO FESTIVAL, CLASE 41 Y CUMBIASONICO G5,
CLASE 41; teniendo en cuenta que ambas presentan obvias diterencias de caracteres VISUAL, FONETICA'Y
ORTOGRAFICA;  por lo que la marca solicitada resulta  totalmente distinta a fa marca
(.'{J”'l.'(.’lhffﬂ{lﬁ-l""' R A PSP - .

Que, corresponde a esta Direcaon resolver sobire la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas EL CUMBIAZO FESTIVAL (solicitada en clase 41) y la marca
CUMBIASONICO GS (registrada en clase 41),-««esrsemeimmmmimmie i anisassissssssses emeseens

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

l'[lllﬁlllllillﬂrt—'ﬁ. B 0 0 0 0 s 0 I o A ol A i o B s e i

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la sohicitud de registro de la marca “EL CUMBIAZO FESTIVAL®, clase 41, con
la marca oponente *"CUMBIASONICO G5”, clase 41, —«essssssimsmmmmeim st s

EL CUMBIAZO FESTIVAL (marca solicitada)
CUMBIASONICO G5 (marca oponente)

Quie, analizando el campo ortografico y fonético de la marca solicitante *EL CUMBIAZO FESTIVAL" y
la marca oponente *"CUMBIASONICO G5, por mis que compartan parte del inicio de sus denominaciones
‘CUMBIA- no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al
cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendran pronunciacion semejante, —-------sesssemmsmnannna..

Que, es importante mencionar que el elemento "CUMBIAY, en el que son coincidentes las marcas en
pugna, debe ser sopesado en referencia a los servicios de la clase 41 (como festivales de musica, conciertos
o entretemimiento); en ese sentido, el vocablo "CUMBIA" puede ser considerado un término descriptivo o
de uso comun que hace referencia directa al género musical que se ofreceri en el evento, —-ssceeeecmaanas

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay establecen que cuando los signos en
conflicto comparten un elemento que es genérico, descriptivo o de distintividad débil (como "cumbia®), el
mistmo no puede ser rewvindicado en exclusividiad, —-ssseee e

Que, ahondando en el cotejo de lus denominaciones, vy a fin de realizar el analisis fonético debe
tenerse en cuenta el namero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion. La
marca oponente "CUMBIASONICO G5" incluye el sufijo “-SONICO" y el elemento alldnl.Jmu:ruu arbitrario
"G5 o que le otorga una cadencia y una longitud particular. Por su parte, la marca s
CUMBIAZO FESTIVAL® utiliza el sufijo asumentativo "-20°% el articulo imcial "EL* v la
"FESTIVAL". Al pronunciarse o leerse, el nimero de silabas, la terminacion de las p;la.hra y et mof
de las frases son lo suficientemente distintos como para que el consumidor medio m ;

.IUdlh'lr'H F 'l-'thIHl dU ”1rnud|dtul n_.-.-.----.-----._.a.--.---.-.-.1-.-...--.--.-.-.-..-.--.-..-.......-...-...--...--:...----..----Imﬁl. d mi Cl‘.i.itﬂ.]dl:l
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1084 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZO FESTIVAL", CLASE 41, EXPEDIENTE N*® 104828/2023 A NOMBRE
DE JORGE NICOLAS GARZIA. --+--=-r-==ss=ssssssssssssmrsmrnnsasessssmssanssssnnsentnsmsssssn emsssnsasamnsanssannnsseshananss

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marea, para utifizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles,” El
hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mis
atin teniendo en cuenta los demis elementos analizados en conjunto en la presente resolucion, «=------.----

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 analisis 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 ef mnjun.tu el que debe ser objeto del anlisis y no sus plrml Jﬂ!ﬂgﬂmﬂ
sepﬂmdas en forma arbitraria (_?g?} ........................................................... R

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa, Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas a nombre de diversos titulares en la clase 41 que utilizan el término CUMBIA como parte de su
denominacion. Segun la busqueda realizada en el sistema informdtico de la Institucion, también se
encuentran registradas las marcas: CUMBIA PERRI, Registro N° 566401 a nombre de Jose Rodrigo Duarte
Aquino Y Yonathan Dionisio Alaredn Ruiz Diaz; LA RETRO CUMBIA, Registro N® 455780 a nombre de Ulises
Yambay; FL. ALTA CUMBIA. Registro N* 600391 a nombre de Fabio Fernando Gamez Lobos; CUMBIA CON
AMOR, Registro N" 504889 a nombre de Antonio Alberto Rolon Arce; extremo que demuestra la
coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 41 con dicha denaminacidn -CUMBIA- a
nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direccién no encuentra fundamentos legales que impidan
que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. s« o

En ese sentido, la Ley de Procedimientos Adnunistrativos contempla en el Art, 32 inciso h) acerca del
Principio de Objetividad; “Las autoridades admimstrativas deberdn actuar sin ninguna discriminacion hacia
los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,” — e, rrassassannnaianas

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
confusién es la coexistencia anterior de fas marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada v la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibiliclad, y asf se 1o ha reconocicln,™, -«

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas EL
CUMBIAZO FESTIVAL en la clase 41 v la marca CUMBIASONICO G5 en laclase 41, ovomvmonio

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente :|lﬁ"!l-'hl‘t"«| entre si, nrlglndh'h :ilutml 3

' Sanches Herrero, Andrés, “Canflsidn de Marcas® Echtonal La Ley, Asuncidn, 2003 it

" Derecho de Marcas. Jorge Otumendi. Editorial; Lesisbesis - AbededoPerrat ALY 21 [|.|zf[c;-,|:!§::.:r:: EE ":'F"ld‘dhhllhl
' SDERECHO DF, MARCAS® = Jorge Otamend, 9 Fel., CABA, Aleledo Perro, 2017 Directian Wacional é¢ Prapiedad Inselvetas!
= o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1084 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "EL CUMBIAZ{} FES"I"I'*-"H«L" LLAEE 41, EKFEDIENTE N' IMEEBIEDZE A NOMERE

DE JORGE NICOLAS GARZIA, -- i i s S e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 18 CONFIRMAR la Resoluctdin N 1084 de fecha 0% de octubre de 2024 dictada pur la
Direccion de Asuntos Marcarios L itigIosos, -

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de log tramites de la solicitud de registro de la marea “EL
CUMBIAZO FESTIVAL®, clase 41, E >.pe;|u*nl+. N*" 104828/2023, solicitada a nombre de
[DEGENICDLA.SGARZIA AR TR A S R e s N R b s

Art. 30 NCH'IF[QUEEE por Clduli, <sssesssemssaessnness - ffrssrighan

ezl Tnterimd
L e Pmickad Induiiriad
il Imaebeereal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1662 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RIFBAR Y
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N® 03511/2024, SOLICITADA POR ARNOLD BESRAEV, —+===-sssseasanas

Asuncionm, 29 HM’ ?"]EE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Arnold Besraev
contra la Resolucion N 1662 de fecha 19 de junio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, y; ------=--=--

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de Arnold Besraev, e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N* 1662 de fecha 19 de junio de 2025 dictada
[“.']1' iﬂ nirl‘l{‘['ll."‘}l‘l- dt‘ MHH'HH. B T L —

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
jnt‘[\rp“ﬂsfnl T A L S L B P S P

Que, en fecha 19 de agosto de 2025 el representante convencional de Arnold Besraev expreso
agravios, Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
El dt' ﬂﬂ”ﬁt“ dl" 2“'&5. i - - - - S - A e R R SR R R R R R R

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N* 1662 de fecha 19 de junio de 2025 considera que: () Que la solicitud ha sico
sometida a examen de fondo, de conformidad con la Ley [294/98 CONS D ERAN D O Que la solicitud
de registro de la marca RIFBAR ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34, Que
habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marea, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion 2022-2294021 BIFFBAR Clase 34 Registro Titular 579175
Shenzhen Kelvin Technology Co., Ltd, [CN| Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
fos consumidores., por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo
salicitado T A R A A A S R S R B et ML S ooy S T F AL e e C

Qure, entre ofros argumentos, se agravia of apelante v maniftesta: °(.)En primer fuga.r, tratindose o
signos breves (seis letras), la consonante inicial adqguiere una importancia decisiva en la percepeion del
consummdor, En nuestro case, “RIFBAR™ inicia con fa consonante “R", de somido vibrante y fuerte, mientras
que "BIFFBAR® comienza con la consonante "B, de fonetica bilalval v suave, La doctring y jurisprudencia
marcaria reconocen gue las diferencias en la consonante inicial son determinantes para excluir ef nesgo de
confusion en marcas cortas ../. las estructuras internas difieren; "RIF® contiene una sola consonante “F",
mientras que "BIFF” presenta una duplicacion de dicha consonante, lo cual refuerza la divergencia tanto en
la escritura come en fa fonetica ../ La marca solicitada RIFBAR & diseno incorpora un elemento figurativo
ahstracto, estilizado y dominante en la parte superior, que constituve un distintivo de gran fuerza visual
Por el contrario, el signo citado como obsticulo, BIFFBAR & disenio, se limita a una denominacion escrita
en tipografia estandar y en negrita, sin que incorpore un efemento grifico alguno que lo distingad.. )" —---

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
]IntEFI_'I“ES [, = oo s o i R R TR T T TR TR AN EEATETASEEEEErESeEEEEETEETEIESTESEsTEE.

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunte, s

L ering
ol Endustrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1662 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RIFBAR Y
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N*® 03511/2024, SOLICITADA POR ARNOLD BESRAEV, —-=++-=rssuseeunas

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 trae aparejado el nesgo de confusion, toda vez
Ue @n su conjunto sea pu:ﬂl:h: distinguirlas. En tal senudo, Jorge Otamendi sostiene Cuee "El derecho
narcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo

Lf’l\t‘;ir,!_rijl B i A i O e e e e e P e e R e T e P PR PR R R P T e R L e e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la junisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fanético, asl come 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 bi siguiente l-'llTT'I[.'-'-'uH‘-H-l."iI"ll'l: A A e
RIFBAR Y ETIQUETA (solicitada), y
BIFFBAR Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis 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, Al realizar el cotejo visual y ortogrifico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por un vocablo “BIFFBAR®, la marca solicitada también se encuentra compuesta por
un vocablo “RIFBAR". Aunque ambos signos sean similares, la impresion de conjunto es la que debe

prevalecer y no los elementos aislados, =« s e

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el anélisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion. La
marca solicitada "RIFBAR Y ETIQUETA", como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con
dos silabas. Por su parte, la marca antecedente "BIFFBAR Y ETIQUETA" posee un vocablo y dos silabas. Las
diferencias ortograficas en la primera silaba "RIF" < *BIFF" generan una marcada distincion fonética. El
consurmidor pronunciara la marca antecedente como "BIFF - BAR™, la “B" inicial posee un sonido bilabial
sonoro, Mientras que la marca solicitada “RIF < BAR" por la *R" imcial tiene un sonido fuerte, vibrante y
multiple, Las diferencias ortogrificas de las denominaciones generan una fuerte distincion auditiva, —----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue; () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del niimero y la
secuencla de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y fa estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [.] Se entenderi que existe similitud tonética si el sonido de la pronunciacion de Jos
efementos verbales de Jos signos comparados fuese ¢l mismo, o lo suticientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar ki impresién fonética general de un
signo denomunative son sus letras v silabas v su orden y acentuacion particulares, El examen de fas sifabas
comunes reviste wna especial importancia al comparar marcas foneticamente, ya gue una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes v su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguie
signos denominativos contienen algunas silabas aguales pero otras diferentes o con un
pronunciacian diferente por lo que son fondéticamente diferentes: Signo anterior CLEN
POSEEHION ALEOSAN '(.,) % rssesmssssssissssssssnisssiississssissisnsssnssssssssssssesssansssnns sonnassnndan buny

S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1662 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RIFBAR Y
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N* 03511/2024, SOLICITADA POR ARNOLD BESRAEV, —-+-=s=aamsesaneas

Que, adicionalmente, las marcas enfrentadas son mixtas, al respecto, vemos que no existe semejanza
suficiente ni mucho menos de considerable magnitud entre las etiquetas de la marca solicitada y la marca
base de rechazo, la tipografia y la disposicion de las mismas es distinta, tal como se puede percibir en el

marca solicitada marca registrada

D

RIFBAR BIFFBAR

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “RIFBAR Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 34, para los siguientes productas: "Estuches
para cigarriflos electranicos; Cigarrillos eléctricos; Atomizadores de cigartillos electronicos vendidos
vaclos; Liguido para cigarrillos electrénicos (e-liquido) compuesta de aromatizantes en forma Iquida,
distintos de los aceites esenciales, utilizado para recargar cartuchos de cigarrillos electrdnicos; Liguido
para cigarrillos electrénicos (e-liquido) compuesto de propilenglicol; Cartuchos de recarga de cigarrillos
electrinicos vendidos vacios; Cigarrillos electronicos para utilizar como afternativa a los cigarrillos
tradicionales”: la marca “BIFFBAR Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 34, para los productos:
“cigarrillos eléctricos feigarrillos electronicos|: hierbas para fumar: cigarriflos que contengan sucedineos
del tabaco que no sean para uso médico; filtros; tabaco para 'r:r;m ff:;urr.-'n para cigarrillos electronicos;
pitilleras; encendedores: filtros de cigarrillos: papel de cigarrilfos” -

e e L T T T

Que, si bien es clerto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 34, las
diferencias sefialadas, nos permiten colegir que las mismas podrin coexistir pacificamente en el mercado,

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revoear la resalucion
r[-.uurrida‘.....................................r...1.....1..........."......1...-..r"...r"....n-n”-...1-..."-.1...rn....n-n"--f---.

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1662 de fecha 19 de junio de 2025 dictada pm la Direccidn de
MArCAs, == ssssssrasnrisssssarsansssrerssssssasssses s s e a s AT R S E TR AR AR

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *RIFBAR Y

Art, 32 NOTIFIQUESE. -+ -ovvmeeeeeeeeene T Y. "‘\.,\ = M ! - N S .

s : agedag [adrpieiy
rfl:{lbl. seiekalde Feofiedad imvelecip
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 609 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGEL
BIOINSETICIDA Y ETIQUETA®, CLASE 05, EXPEDIENTE N* 11583/2024, SOLICITADA POR BIONAT
S{JLU(:E}ES BIOLOGICAS LTDA. =—srtescscecessssncsnmsccsstansssnssnssssssssnsasssssasnssanssssspasasssesssanmssarsssassrens

AsLincion, _
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BIONAT
SOLUGOES BIOLOGICAS LTDA contra la Resolucion N® 609 de fecha 27 de marzo de 2025, dictada por la
Dirtlf_':['iﬁn llE‘ MHF['HH. }r‘ B e 0 e e B B i S i B i S o B

RESULTA:

Que, en fecha 02 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de BIONAT SOLUCOES
BIOLOGICAS LTDA. ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N* 609 de fecha 27 de
marzo de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, —rosssmremsrmsrmmmmniinases srrrErssEsErEsTEEEE s R T E e ns

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
'Irlln_;rpu'_-ﬁtn‘ ........................................................................................ S

Que, en fecha 05 de agosto de 2025, el representante convencional de BIONAT SOLUCOES
BIOLOGICAS LTDA expresd agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios 1.* llama
autos para resolver en fecha 11 de agosto de 2025, —-=-+«rrrsrrrsrrmsrsrsrrme s s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (L) Qe fa solicitud de registro de o marca ORANGE]
BIOINSETICIDA ha sido presentacda para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado fa
bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado fa existencia en dicha clase de la marca;
Expediente Denominacion 2015-1553470 ORAJEL Clase 5 Registro Tittlar 427274 Church & Dwight Co., Ine.
[US] Comentario: Que fas denominaciones son casi fdénticas, muy semejantes, no podrdn tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin erear riesgo de confusion entre los consumidores,, por lo que
de conformidad al artictilo 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof,,, )" == ommnin.

Que, entre otros arpumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(..)Los articulos protegidos por la
marca solicitada y la registrada amparan articulos que no tienen relacion entre si . ORANGEL
BIOINSECTICIDA es bien explicita en su misma denominacion, Protege: Producto biolégico con principio
activo de hongos entomopatogenos.  biocidas; herbicidas; fungicidas:  insecticidas;  bactericidas,
nematicidas; pesticidas; preparados para combatir las malas hierbas; preparaciones para la destriccidn de
animales dafinos; preparaciones para destroir hongos corrosivos;  defensiva agricola;  productos
fitosanitarios comprendidos en esta clase, incluidos los productos fitosanitarios a base de hongos,
bacterias, microorganismos o sustancias naturales; preparaciones para destruir gusanos; preparaciones
veterinarias; bandas adhesivas para atrapar insectos; atravente de plagas (pesticida). A su vez, la pigina web
de ORAJEL, la marca registrada, informa que se trata de *un gel medicado para el alivio del dolor de dientes
leve. Al aplicarse en el origen del dolor, esta formula de gel medicada actua rapidamente para aliviar las
molestias del olor de dientesl.; ) e s susrsuirermersrarissssmvers mmisitans s ansseus Sater e eSS s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre |a [!-['uCEd'ET‘IﬁH
:ntemuestn — R R e g

Grazral de Ty
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 609 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGEL
BIOINSETICIDA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° :15331:024. SOLICITADA POR BIONAT
BOLIICDES BIOLAGUCAS LTI, ierrissirmsimasiwsssesiss oot sismsts i s i sk s st

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPL el Registro N* 427274 de la marca "ORAJEL" a
nombre de Church & Dwight Co., Inc., venaié el 13 de octubre 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; “(..) Podr
solicitarse la renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (..)". —

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "ORANGEL BIOINSETICIDA Y ETTQUETA‘ en la clase 05, solicitada pnr BIONAT
SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA. - : ~ cnnensensnersnansanas -

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

Art, 1° REVOCAR la Resolucian N* 609 de fecha 27 de marvo de 2025 dictada por la Direccion de
MdlLdb — R e e L T T T

Art. 2 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "ORANGEL
BIOINSETICIDA Y ETIQUETA", clase 05, Acta N* 11583/2024, solicitada a nombre de BIONAT
m}_ucﬁﬁs BlO LRI A TIITNA, mmsilan'ss e s i i i A i e e e i

Art, 3" NOTIFIQUESE, — -+ ceeeeeens :

: Fineccion Geneee! i
e Ellmr.u:‘i:mr lt:?‘- |rhd1:|:-I=-.-|11
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB
MOHAMAD HIJAZL «+seensnnnsssssssnssssnnnsnssmsnssansananssant s s s £ sS4 £ 8 SRR SRSt e s

Asunciim, 29 Mm‘ ?r?ﬁ

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por s representante convencional de Claro S.A, en
contra de la Resolucidn N* 3191 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Direceion de Asuntos Marcirios
|+1”H1"HHH.'}’: ............................ ARp— R < papa— e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de Claro SA,, ¢
interpone Recurso de Apelacian en contra de la Resolucian N* 291 de techa 28 de abnil de 2025, dictda por
la Direccion de Asuntos Marcarios LILEIOS0s, == srrremmrmrmmsmsrsssrrsarsssssssmsssrssssrsssrsssarsusssssanans

Que, en fecha 05 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso
Inqprpln‘\sfil. S S R B S R A R TR TS T ITEET T EEEATESTSTIISARES ST

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025, la representante convencional de Claro S.A, expresd agravios;
en fecha 12 de diciembre de 2025 esta Direccidn General tiene por presentada la expresion de agravios y
ardena i"l hﬂnsladn a |; rnn“-“pm-ﬂu Pnr (ll I‘!l:l:!'.ll de |{:|:,.'_ ............................................................. saes

Que, en fecha 09 de febrero de 2026 la representante convencional de Hablb Mohamad Hijazi
contestd el traslado de los agravios, En fecha 19 de febrero de 2026, esta Direceion dietd la providencin de
ﬁtl'l]ﬁI'.."I'jlﬁlisi“]vr.rllll-rlll'-'r'-r'!lr'r-'-'|--r'|--'-lr-'r-llr'1|r"'rr"'-|-- AEEEFTEEEE IREEEEEETEE ITEFIEINTTET EIEEEET TR SRR EEEEY z

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera ques ¢ haciendn un analisis minucioso en confunto de
las mareas en controversia podemaos notar que by marca solicitada CIDEA Y ETIQUETA y la marca oponente
CLARO IDEAS gramaticalmente al primer golpe de vista las mareas estin expresadas de diferentes maneras

A Que, entre las marcas en pugna C/ VDESA (soltcitada) ve. CLA/RO I/DEJAS (oponente), en confunto )
sucesivamente, es de relevancia fa comprension precisa de las diferencias fonéticas v coneeptuades, fo gue
es esencial para evitar malentendidos en fa interpretacion y aplicacion de ambas denominaciones /., Del
andlisis en compunto vemos que en su conjunte dega una impresion muy diferente gue alefa toda
posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diterencia
existe entre las mismias 2. sfbien e clorto que comparten u!gun;!.ﬂ fetras en comun, también es oo e
ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusion /.. es importante seftalar que la marca
solicitaca C IDEA cuenta con una etigueta cuve disenio es distintive y original, o que b diferenci
claramente de la oponente, Al analizar la tipografla y otros elementos grilicos, se puede observar que estas
aspectos canfieren a fa etiguety una idepticlad G ., )" ==

i.'}m- entre nlrm :|r;_unwnln.q se -.||,,nwlm el apelante S.A, } manifiesta: . Jmmmruwi L il

'..—.' g A.hg. . Fam staldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB
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addemis del hecho de que ambas opecan on apa misma clase, una de las clases por las cuales mi mandante
es notortamente reconocida w/e Es mas, el resgo de confundibilidad se veri notoriamente acrecentado
desde el plino conceptual, detrdo a que las palabras ubicadas como segundo elemento en las marcas en
pugni, es decty, IDEAS (de la marca registradia por mi mandante) ¢ IDEA (de la marca solicitada), hacen
referencis a un mismo concepto, diferenciindose solo en cuanto al ntmero (siendo of primero en plural v
el segundo en singular). En cuanto al primer elemento de fa marca pedida, la letra "C", ubicada
.l.'u.l'i'!'.ﬂ'm.rm'Hl‘.‘.‘. il nair .'.'t'mnpuﬁmf.? ofer oty 1':1:.'.';1':!11 0 signa, tan solo de un .-.'uguug.l'u eh-n;-mm, el cual es
practicamente identico al segundo elemento de fa marca de mi mandante, y al reproducir la primera letra
de i palabra “CLARO", el pablico inevitablemente pensara que la *C” corresponde a la palabra "CLARO"
ol Ut hecho gue refuerza la idea de que las marcas CLARO IDEAS Y ETIQUETA y CIDEA Y ETIQUETA no
podrin coexistir de manera pacifica es que las marcas en pugna en autos operan clases en estrecha
refacion, pero cubriendo wn mismo rubro ya gue fa solicitud de regisero de b marca C IDEA Y ETIQUETA
preterde amparar "Servicios de Importacion, exportacion, compra, venta y comercializacion, al por mayor y
menor de e wluctos de mformatica v electronica como apraratos celulares, tablet, compitadoras,
notehook, equipos awdiovisuales”, varios de fos productos por los cuales mi mandante es notoriamente
reconodida, operando en el mismo rubio, el de l reletonia y la teenologia ¢..)* e iaiasasesesssransess e ae s ay

Quie, T parte solicitante en su contestacion de agravios expresa; (. )0 parte recurrente manifiesta su
disconformidad con e Resolacion recalda en autos al mencionar en su escrito que ol a-quo hace referencia
i la disparidad de elementos que contorman las marcas en litigio. Al respecto la adversa hace una
exNposicion escueld de argumentos gue carecen de total sustento juridico ya que se limita a transcribir o
resuelto en la instancia inferior sin dar opion alguna que pueda servie de sustento para rebatirfa ../
Cotepados fos datos en la tabla de contenidos con los de la base de datos de fa Dinaps, fa Sedora Directora
podid venificar LR ECXLSTENY Valios Fegistros oftie coexisten j':.'u'.".f.r'n wmente con gue poseen casi las mismas
similitudes con la base de aposicion, por fo tanto, deviene procedente la concesion de dichas marcas como
correctamente se ha dado en Jos casos expuestos, como ha considerado el Q-quo y como deberd

confirmarse en f la presente instancia /. En conclusion, si la marca oponente coexiste con otras tantas
(e poscen la mistna PROFCHNL, N vermos I[l:i.r U o Ifmn"”-f coevasty tambicn con la marca de mi
“1;”-‘“““[ "L,{ B e e R R B el i R b T I il B T S e e e e s

Quie, corresponde a esta Direceion resolver sobire ln procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencid o no de las marcas € IDEA Y ETIQUE.'I'A (solicitad en clase :ti} v e marca
CLARO IDEAS Y ETIQUETA (registrada en la clase ), R LETTTTTRRETRPTPPRPES

Queal inictar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vimon de conjunto, vomo es regla peneral en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepeion de una de lus marcas puede ser asociada con
la otra, De esta manery, corresponde a esta imstanci admimistrativa determinar st las marcas en cuestian
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la dptica de los eventuales
I T LT  Ch T I, mrn st o ar e s s s s s s s tna st s s s s s dns oo e o g 1 B 1 B B 0 B 8 B R 0 B -

posibnlidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “C IDEAY
L marea oponente “CLARO IDEAS Y ETIQUETA", con registro en b clase 09, —-

 Misksgat r.ncn.!ll tering
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Tirseeice Nacianel de Praziedad [ospleeres)




DIMECCHOM MACIOMAL DE

4% PROPIEDAD 4% GOBIERNO bit | PARAG Al
ﬁﬂxﬂ;l—:u'rUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N'0_3 g g

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA" CLASE 15, EXPEDIENTE N*® 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB
MDH&MADHI[&Z] ------------------------ R R N TN TN

CIDEAY ETIQUETA (marca solicitacla)
CLARO IDEAS Y ETIQUETA (mutrea oponente)

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, I secuencia de letras y la estruetura general
de los signos. En ese sentido, en cuanto a la estructura v longitid de fas denominaciones, la marca
solicitada "C IDEA" estd compuesta por una letra mslada y un vocablo, En contraste, la marca oponente
"CLARO IDEAS” presenta una estructura conformada por dos vocablos, resultando en una longitud visual
mayor. Aungue ambos signos sean similares en el vocablo final IDEA J1DEAS, la longitud y la division de las
palabras son factores que alectan la percepeian visual, Al respecto, loimpresion de conjunto es i que debe
prevalecer y no los elementos por separado, la letra aislada "C* al inicio de la marca solicitada otorga una
estructura diferente vy un disefio general que hacen gue Limpresion visual de ambos signos sea diferente, -

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, v a fin de realizar el analisis fonétco debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, ast como su orden, ritmo y acentuacion, La
marca solicitada "C IDEA®, como se ha mencionado, esta compuesta por una letra aislada y un vocablo corto
de tres silabas, 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 pronunciari la
marca solicitada como "CE- | - DE - A", anadiendo un somdo imieial que rompe cualguier patialelismo con la
marci oponente "CLARO IDEAS™. For su parte, o marca oponente posee dos vocablos que en tofal
contabilizan cinco silabas y que el consumidor pronunciary; "CLA - RO - 1 - DE - AS®, == rrerrmmmmamreis

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucidn N* 259/2025,
sefalan: (. )Los consumidores conceden menos importaneia a la parte final de los signos denominatives,
Las coincidencias que se produzcan respecte de la parte final de los signos causan una similitud visoal
menor gue los elementos gue aparecen al comienzo, Del mismo maode, fas sflabas o fonemas eoincidentes o
similares ubicacdos al comienzo de fos signos comparados suelen pesar mds al apreciar su similited
T e | S — R ———

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
rectangulo de color rojo con la denominacidn solicitada con una tipogralla imprenta en colar hlanco,
letra C difiere en el diseto tipografiea respecto al vocablo IDEA, la cual en conjunto deja ung
diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca en m||1|,,1.ra-ﬂﬁﬁ‘-a-l,l narei
oponente, como de pusde apreciar en el Siguiente cotejo; s gt oot Sy

1resion

=" fiim {r:: l|!|: ?I-!nl:l iedad rh.-.u.ﬂ:ulI
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" Direccion Naclonal de Propmedad Intelectual, Direcrrices para el esamen de Marcas en el Pavaguoy (2065}
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB
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marca solicitada marca oponente

Cidea Cla

(e, al realizar ol cotejo conceptidal de Lis denominaciones, si bien ambas marcas INEOrpPOran 4 sus
respectivas  denominaciones la palabra "IDEA" "IDEAS™, cuyo concepto es idéntico, la evaluacion
conceptual exige considerar el sigmificado del signo en su conjunto, La palabra "CLARO" en la marca
r:*p;lhtr;.lui.'l MOt L ;.uilrhwl Y o concepto especiiiva adhicional (L;|L|l' eVOLa '.llp‘u evidente, luminoso o

Ll

transparente), concepto que no esti presente en la letra "CY utlizada en la marca solicitada. Por tanto, la

impresion conceptual global de las marcas enfrentadus difiere, =

Cabe mencionar que el elemento "IDEA" debe ser sopesado en el contexto de las clases de las marcas
enfrentadas, Es asi que conforme a la busqueda reahizada en la base de datos del sistema informatico de la
Institucion, también se verifican los siguientes registros en la clase 09 con el elemento “IDEA" | *IDEAS™:
IDEAS APPS, Registro No. 468262; IDEAS KIDS, Registro No. 458803 ABOUT IT DIGITAL IDEAS, Registro No,
533715 PLUB JQUE BUENA IDEAL, Registro No. 559062, extremo que demuestra la coexistencia pacifica en la
clase 09 de marcas con el vocablo "IDEAS™ [/ "IDEA" 4 nombre de diversos titulares, De igaal manera, se
veriflcan los siguientes registros en la clase 35 con el elemento "IDEA” / "IDEAS": BE HAPPY DISENAMOS
TU IDEA (SLOGAN), Registro No, 506800, IDEA MARKET, Registro No. 482589; PLUB jQue buena ideal,
Registro No, 559046, KARU IDEAS GOURMET, |'-h'j.,lhl.|u N, 426379, GUARANIA IDEA BUILDERS, Registro
NII‘IHH:AH_" Rpp—— v ST . — 5 we LT T T T T T —

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 *C IDEA Y ETIQUETA” es: *Servicios
il Hulprartacian, exportacion, COMmpEd, ventka ¥ oconmien salizacion, al FRTEL Y ) I A [ T ife p:‘ml‘iu'fux e
HHoriabicg v electronica como afrtritos « elulares. tablet, COaTpna foras, rotehook, U{‘lrn}lm_\'1””]’;”5;‘:3‘””]':!5"
de a clase 35, Mientras que la marca oponente "CLARO IDEAS Y ETIQUETA" posee el registro de su marca
en la clase 09 para los productos especilicos: "Hardware, decoditicadores v soltware, es decir, receplores
de andio y video y los transmisores y los programas informiticos de software que permiten la recepeion,
descarga, reproduccion, visualizacion, y el alquiler de programacion de audio y video a través del uso de
conexiones ainternet a eCupas imbarmaticos ¥ vl red l‘!“llr ¥ el transmisor 4|ihi|’il1ll.‘i Gue se canectan i un

telovisor o monitor" |, =i s rna. R

Quey, esla Diveccion considera aportuno traer J colacion los argumentos doctrinanos del Prof. Dr,
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejis

cuanto sigues "Efmero hecho de utihzar of tnico SERIPIOLGIHIE CODERETE LIt PO, phara utifizario

col ottos efementos, on otia imar oy Fh0 flecesablaimente rrrr_::i'u LI Ol TS 1;3:}1:.1;# :

presente caso, vemos que el hecho de compartie una parte del signo, no es lglwurﬁtg '

5 P

e = o Virprtiiie ll becrmil
sati b Higreoio, Adidres, "Confuisici de Marvas” Bulioral La Lisv, At iom, 2001 L i LL’WI‘“{-'“I de Pribpis E' it
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 391 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 135, EXPEDIENTE N* 31815/2024 A NOMBRE DE HABIB
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inclinar la balanza a favor del rechazo, mas aon temendo en coenta los demas elementos analizados en
l..‘lJT'If'-IHtIIl:H|Hi'rl'l‘ht‘l1tl‘ r"'.“l”l”l._'"lﬂl-"""""‘ SEERAFSEEETEREEEE T G TIEFETINFTTETTIEFTSSTESIITEITSTITSISETITISSTTTIOTIOT

La proteccion de las marcas se extiende al conjunta del signo distintiva y no a sus elementos
tomaclos de forma aislada, Por ello cabe afirmar gque L proteceidn. otorgada a la marea registrada "CLARO
IDEAS Y ETIQUETA" se extiende al conjunto del signa asi presentada, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca <atn en la misma clase- toda vez que la marea posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, —=srrrrrerrrrrerrrcsrrrrrs s s s ress nases

Por tanto, dado que la coinadencia recae anicamente en la segunda palabra y que el primer término
introduce diferencias visuales, fonéticas v conceptuales contundentes, el consumidor pertinente no
incurrird en riesgo de confusion ni asumird que ambas marcas tienen un orgen empresarial coman, por lo
que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas "C IDEA Y ETIQUETA"
en la clase 35 y la marca oponente "CLARO IDEAS Y ETIQUETA" con registro en la clage 09, —-roomeeeeens

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derscho expuestas, esta Direcclon arriba a la
conclusiom e IS las marcas en G pn:lj‘;il: eoexistir pacificamente, por tanto, CONTESPONG e contirma
la Resoluci®n recurrid,ssomssessmmmmsrmssrrssrrrssssrssssssssrrsssrss s s s rr s s s e sr s sr s s s s s s s s e s s e s s R To T b Tt e E et nh 8 e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. |2 CONFIRMAR la Resolucidon N* 391 de fecha 28 de abril de 2025 dictada f!HI lia
Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos, - LT TT PRI P P TEPFPTPPTERDEIERE

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca *C
IDEA Y ETIQUETA", clase 35. Expediente N* 31815/2024, solicitada a nombre de
HﬂbibMﬂhﬂ]ﬂldHI_]‘ﬂIl R S e A e

Art. 39 NOTIFIQUESE por Cédula,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB
MOHAMAD HIJAZL, «------ snerraa R rmrrEE TR

Asuncian, 2 9 MAY s

VISTO: el recursn de ﬂpi‘l'ﬂl‘lﬁr‘l INterpuestn por Ia representante convericional de Clara 8.A, en
contra de la Resolucion N® 390 de fecha 28 de abnl de 2025, dictada por la Direccldn de Asuntos Marcarios
|“|g.nsnsly: ............. . ; e A s < st e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de Claro S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N 3920 de fecha 28 de abril de 2025, dictada [
la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, — -

Que, en fecha 05 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia (e concedidy ol recurso
“'|lltrF'|“_|‘l5[{‘h b L L Tt Tl T L L T mem—— TErEmEEEE s E

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025, la representante convencional de Clare S.A, expresd agravios;
en fecha 12 de diciembre de 2025 esta Direecidn General tiene por pruwnndd la uxprvau‘m de agravios y
ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley, =

Que, en fecha 09 de febrero de 2026 la representante convencional de Habib Mohamad Hijazi
contestd el traslado de los agravios, En fecha 19 de febrero de 2026, esta Direccion dictd la providencia de
Hu“m.par“ FEBROIIVET, stinsiminsbansissrsses vews e s e s s o o 00 R A A R A

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. haciendo un andlisis minucioso en eonjunto de
las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CIDEA'Y ETIQUETA y fa marea oponente
CLARO IDEAS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estan expresaclas de diferentes maneras
il QUE enfre las marcas en pugna C/ VDE/A (solicitada) v, CLA/RO I/DE/AS (oponente). en conjunto y
sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéiicas y conceptuales, lo gue
es esencial para evitar malentendicdos en la interpretacion y aphcacidn de ambas denominaciones, Del
andlisis en conjunto vemos que en sy confunto dejan una impresion muy diferente que alefa toda
posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se puede pereibir a simple vista la diferencia
existe entre las nusmas ../, si bien es clerto que comparten algunas letras en eamun, también es clerto gue
ese hecho no puede inducir al consamidor a error o confusion ../ es importante sefalar que le marea
solicitadda © IDEA cuenta con una etiqueta cuyo disedo es distintivo v original, lo que la diferenci
claramente de la oponente. Al analizar la tipogratia y otros elementos grificos, se puede observar gue estos
aspectos confieren a la etiqueta una identidacd (i (.,)" = e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A, y manifiesta; “f. Jeonstituyen una
muestra del poco profundo andhsis del que fire objeto esta oposicion pues la Inferfor-po tuve
varios hechos, coma que las marcas enfrentadas son mixtas, componiendose arr:b.i.s u’r :

Abp. Ch :
’Dur.-#maﬁm.
Diresgiun fieoet 2l dr Fropizta £ Indusirial

I*:'E o B Diieetidn Naciana! de Fre pieded |ezeleermal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N® 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB
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integrantes, de los cuales el primero es directamente evocativo v el segundo es pricticamente idéntico,
ademas del hecho de que ambas operan en una misma clase, una de fas clases por las cuales mit mandante
es notonamente reconocida /. Bs mas, of nesgo de confundibilidad se vera notoramente acrecentado
desde el plana conceptual, debido a que las palabras ubicadas como segundo elemento en las marcas en
g, o5 decir, IDEAS (de fa marca vegistrada por s mandanted ¢ IDEA (de e marca solicitada), hacen
referencia o un mismo concepto, diferenciandose solo en cuanto al numero (siendo el primero en plural y
el segundo en singwlar). En cuanto al primer elemento de la marca pedida, fa letra *C*, ubicada
solitariamente, al no i acompatiada dee otro vocablo o signo, tan solo de un segundo elemento, el cual es
prracticamente tdentico al segundo elemente de la marca de mi mandante, y al reproducir la primera letra
de la palabra "CLARO", el puiblico inevitablemente pensara que la “C” corresponde a la palabra “CLARO”
e RO OXIste en la t‘fﬂ,h‘t' 9 ['J';'L\'t.' H"t‘ J'{J.\' Marcis f.'H.fH'J'IF.‘M.I'.';.\'. lra marea, .-:;:.-;m- de las marcas CLARO +
IDEAS Y ETIQUETA y CLARO IDEAS Y ETIQUETA, que esté formada por dos elementos integrantes, de los
ctales o prmero se inicie con fa letra "C* y el segundo sea el vocablo "IDEA" (o su plural) ../.. ambas
eriguetas ostentan los colores rojo y blanco, utilizando practicamente la misma tipogratia, por lo que las
suttles diferencias que existen no son capaces ni suficientes como para desviar la atencion del
i IHHH.HHI]‘I'I.FT..J" R 0 Tl B I S B e o A it S S o St e A i b ST o g i

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: “(. )k parte recurrente manifiesta su
disconformidad con fa Resolucion recalda en autos al mencionar en su eserito gue ef a-quo hace referencia
a o disparidad de elementos que conforman las marcas en litigio. Al respecto la adversa hace una
exposicion vscueta de argumentos gue carecen de total sustento paridico ya gue se hinita a transeribir lo
restelta en la instancia inferior sin dar opaon alguna que pueda seevie de sustento para rebatirla /.
Cotejados los datos en la tabla de conterndos con los de la base de datos de fa Dinapu, la Seiora Directora
;Irn.i'."s'r vertficar e existen varios reglstros e coexisten jh!t'r'.fif‘.:rl:ril-'liff' COR gte Poseen cast las mismas
sitmlituddes con fa base de oposicion, por lo tanto, deviene procedente b concesion de dichas marcas como
carrectamente se ha dado en los casos expuestos, como ha considerado el Q-quo y como deberi
cotfitmarse en L ks presente instancia oL Bn conclusion, si b marca oponente coexiste con otrias tantas
que poseen faomisma .::-:mnm no vemaos ,rmr qrm 1o ,-Jndm coexistir también con fa marca de mi
fII"'Jnn‘[JJIF'"]JJ{ ) T T

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre Lo procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de lis marcas C IDEA Y ETIQUETA (solicitada en clase 09) y la marca
CLARO IDEAS Y ETIQUETA (registrada en I clase 09), =« st e

Que, al inictar el andlisis de las denommaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regls general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertie st la percepaion de una de las marcas puede ser asociada con
b otr, De esta manera, corresponde o esti instancia administrativa detenminge si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andhsis desde la Optica de los eventuales
consumidaores, -

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instanci ddﬂilﬂhtt.ith*.g_.;.ﬁd#ﬂ
Flrmlhﬂlllml de confusion entre la solicitud de registro de la marca “C IDEA'Y Ej’.@f;‘nﬁ, ot b clasf OY, qon
L marea oponente “CLARO IDEAS Y ETIQUETA®, con registro en la clase 09, -4t 4o \ | EECTRLT
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 31828/2024 A NOMBRE DE HABIB
MOHAMAD HIJAZL =++sxessssvmsseensnmmmsnnmnsmssssssssesnstans s st e ne s e s A oS m ks fa s RS E s s mn e s e s

CIDEAY ETIQUETA (marca solicitada)
CLARO IDEAS Y ETIQUETA (murca oponente)

Que, al realizar el andlisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de lis
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 estroctura y Jongitud de las denominaciones, la marca
solicitada *C IDEA” estd compuesta por una letra wslada y un vocablo, En contraste, la marea oponente
"CLARO IDEAS" presenta una estructura conformada por dos vocablos, resultando en una longitud visual
mayor. Aungue ambos signos sean similares en el vocablo final IDEA [ IDEAS, la longitud y la divisidn de las
palabras son factores que afectan la percepcidn visual, Al respecto, la impresion de conjunte es la que debe
prevalecer y no los elementos por separado, la letra atslada "C* al inleio de la marea solicitada otorga una
estructura diferente y un disefio general que hacen que la impresidn visual de ambos signos sea diferente, -

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, v a fin de realizar el andlisis fonético debe
tenerse en cuenta ¢l nimero v la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion, La
marca solicitada "CIDEA", como se ha mencionado, esta compuesta por una letr alslada y un vocablo corte
de tres silabas, 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 pronunciard T
marca solicitada coma *CE- | - DE - A”, anadiendo un sonido inicial que rompe cualquier paralelismo con la
marca oponente "CLARO IDEAS", Por su parte, la marca oponente posee dos vocablos que en total
contabilizan cinco silabas y que el consumidor pronunciari: "CLA « RO = [« DE = A8", =—serssssessmsmsmmmmsrarons

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N® 259/2025,
sefialan: (... JLos consumideares conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos,
Las coincidencias qute se produzcan respecto de la parte final de fos signos causan una simifftud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo maocde, fas silabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mids al apreciar su similitud
,ﬁ-”“-m.,{ )1"-' s o e S M A R B B P 0 B P A o A 1 A i B S B S A S I T T I A S TR e b A P P T i s a

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
rectangulo de color rojo con la denominacion solicitada con una tipografia imprenta en color blanco, la
letra € difiere en el diseno tipogrifico respecto al vocablo IDEA, la cual en conjunto deja una
diferente, aportando este elemento cierta distintividad @ la marea en comparacidn.a la en

T

oponente, como de puede apreciar en el SIgUiente cotejo; ot ey
s -MJL. - Pristaldo
i Dirgctora Gragal Inierins

.hr:cul'.lﬁrn:’ 4 Fr:rurﬂTnT-'rul
, Diktetian Nacioal tdlr.per Tourlceinal

U ireceidn Nacional de Proguedad Intelectual, Directnces para el esamen de Marcas enel Paraguay (2O05)

bttt adinaprgoy.pyfpocaliy 3 propiedad-industnalimarcastdirecirices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C IDEA Y ET[QUET& CLASE 09, EXPEDIENTE N* .‘rlHJHHUM A NOMBRE DE HABIB
MOHAMALD HIJAZL ««essesascannas A ——

marca solicitada marca oponente

§
Claro=
ideas

b, al realizar el cotejo I:'I:JI1I'I.‘['I|Hi.I.| de las denominaciones, s1 bien ambas marcas Mearporan a@ sus
respectivias  denominaciones la palabra "IDEA" “IDEAS", cuyo concepto es idéntico, la evaluacion
conceptual exige considerar el sigmbicado del signo en su conpunto, La palabra "CLARO" en la marca
1'1'g!.\lr'.u1:.| aporta un 'ru|}l.'t11-‘:.b ¥ concepto l.'h'pm':l'uu adicional {gue eviea '.Ilgn evidente, luminoso o
transparente), concepto que no esta presente en la betra "C* utibzada en la marca solicitida, Por tinto, la
impresion conceptual global de las marcas enfrentadas difiere, — oo

Cabe mencionar gue el elemento "IDEA" debe ser sopesado en el contexto de la clase 09 del
nomenclador, Es asi que contorme a la busqueda realizada on la base de datos del sistema informatico de la
Institucion, tambien se verihcan los siguientes registros en la clase 09 con el elemento "IDEA" [ “IDEAS":
IDEAS APPS, Registro No, 468262, IDEAS KIDS, Registro No, 458803 ABOUT IT DIGITAL IDEAS, Registro No.
S5A715 PLUB jQUE BUENA IDEAL Registro No, S59062; extremo que demuestra la coexistencia pacifica en la
clase 09 de marcas con el vocablo "IDEAS" / "IDEA" a nombre de diversos titulares, =,

Quee, 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 registeo de la marca “C IDEA Y ETIQUETA® es: *Todos los
productos” de la clase 09, Mientras que la marca oponente "CLARO IDEAS Y ETIQUETA® posee el registro
dee su marca en la clase 09 para los productos especiticos: *Hardware, decodificadores y software, es decir,
receptores de audio ¥ video y los transmisores y los programas informaticos de software que permiten la
recepeion, descarga, reproduccion, visualizacion, y el alquiler de programacion de audio y video a traves
del uso de conexiones a internet a equipos informaticos y el receptor y el transmisor aparatos que se

COTBCLAN 8 un felevisor O MORItoEY | —ss-sssesarssmssrssrsssssnsnsannnmnsssns Ry e s S

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los arpumentos doctrinanos del Prof. Dr.
Andres Sanchez Herrero, quien en su libwra *Confusion de Marcas® explicva respecto a las marcas L'I!IllF]Ik"',_{:{
CUANEO sIgue: “Ef mero hecho de utilizar ol tnico SIQO e CONMaone WRa marda, fara utihizarfo en Conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesaramente imphca gue esas marcas sean confundibles. ™ En el
presente caso, vemos que el hecho de compartic una parte del signo, no es elemento suficiente para
inehinar la balanza a favor del rechazo, mds aun temendo en cuenta los demis elementos analizados en
conpunto en la presente resolucion, . . - thssssssssssssssssassssasesaans

La proteceion de las marcas se extiende al canpunto del signo distintivo y no a sus

tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a lpfiarca B
IDEAS Y ETIQUETA" se extiende al conjunto del signo asi presentado, y no le ;-tﬂrga E}ﬂ.gl.u'ﬁ_

Sanc e Horrer, Andids. “Covflsadn de Marcas® Edioral La Loy, Asungidn, 200%,
: il Intering

ﬂhﬁ{;p:ﬁth:ril & F‘rnpn:iid Induitrial
| _huu x Necamal de Prepirdid [ntchecenal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 390 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "C IDEA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 31828/2024 A NOMBRE DE HABIR
MOHAMAD HIJAZL, s=+sssssssssnararessassnssnnssasansssasansassssssassscssnsssssnssssssssssssasssnsssnssrss R

elementos tomadaos de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativia considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -atin en la misma clase toda vez (quie la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, = o

Por tanto, dado que la coincidencia recae anicamente en la segunda palabra y que el primer término
introduce diferencias visuales, fonéticas y conceptuales contundentes, el consumidor pertinente no
incurrird en niesgo de confusion ni asumird que ambas marcas tienen un ongen empresacial comin, por lo
que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas “C IDEA Y ETIQUETA"
en la clase 09 y la marca oponente *CLARO IDEAS Y ETIQUETA® con registro en la clase 09, =

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direceldn arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna podran coexistie pacificamente, por tanto, corresponde confirmar
I'.. Rl.'ﬁﬂlllf.'lf‘” !'ﬂ'“l'r"iil."“""""""""‘"""'""’"""’"""'"""""'"""""""""“‘""""-’""='-'-'T=-"'-' ------ R

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N* 390 de fecha 28 de abril de 2025 dictada pnr la
Direccidn de Asuntos Marcarios L, mglosos, - T ——

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca “C
IDEA Y ETIQUETA", clase 09, E upwlwr:tf- N* 31828/2024, solicitada a nombre de
Habib Mohamad Hijazi. - sessemsnanass

Art, 32 NOTIFIQUESE por Cédula, oot
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 2313 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FIFINE Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 326612024, A NOMBRE DE SHENZHEN XUNWENIA
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO,, LTD, +-s-srereeesrasscumsessumsmarssmseremnsemesanrassssssmsensssmsmaassesnsass

Asuncion, ?,E ["mf 2&25

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD,, en contra de la Resolucidn N* 2313 de
fecha 21 de agosto de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, yieessssssssessmmsmmmmmmmms

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de SHENZHEN
XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO,, LTD.., ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de |a
Resolucion N2 2313 de fecha 21 de agosto de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, =—ssssoss .

Que, en fecha 25 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
APEIACION INTEIPUESED, -« csserrerrrsanemnr sttt mnes s e st s s st s st b et s n s st s s s b e s as se s st e b e A s s s b et se

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de SHENZHEN XUNWEI]IA
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada |a
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de octubre de 2025, <seeserssmsrmmmemn.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que; “(..) Que fa solicitud ha sido sometida a examen de
tondo, de contormidad con fa Ley 1294/98 CONSTDERAND O: Que la solicitud de registro de la marca
fifine ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35 Que habiéndose realizado fa bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha consFIFINEdn la existencia en dicha clase de la marca; Expediente
Denominacion Clase Registro Titwlar 2022-2204259 2022-2204260 FIFINE FIFINE 9 35 557476 557477 EMAP
S.A, [PY] EMAP S5.A, [PY] Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semefantes, no podran
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, y la otra relactonada, sin crear riesgo de confusion entre
los r‘nmum:dnres por lo quv de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha J'ug.u alo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..} El registro N* 557476 de fa
marca “FIFINE" en fa clase 9; y el registro N* 557.477 de la marca “FIFINE" en la clase 35 han sido transferidos
a mi mandante, siendo actualmente el titular de la misma, SHENZHEN XUNWENIA TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO., LTD. El pedide de anotacion de transferencia esti siendo solicitade paralelamente,
por lo que, en consecuencia, ahora existe una dentidad de titular tanto para los registros N® 557476 y
557477 de "FIFINE" coma para la solicitud N* 32661/24 de “lifine y etiqueta”, clase 35, Acompafio copla de fa
escritura pablica de la cesion de marcas. Por lo tanto, ya no existe impedimento p:n.? conceder of registro
de la presente solicitudy...)" - as ;

Que, corresponde  a  esta Direccion  resolver sobre la procedencia o no del  recurso
inl'{‘rf}lIt‘!il'n.""""""-""-"""'"""'"'""""'""""""""'"'""""""""" i e S R R

Que, tal como sefala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo "FIFINE" registrada en la clase 09 (registro No. 557476) y “FIFINE" r:-glsrrada en la clase 35 (registro
No. 557477), como la marca solicitada “FIFINE Y ETIQUETA" para la misma clase a8y perte

IIisIm

titular SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.. Asimismo, T djunta
i Chp : y -
3 nﬂ:ﬁ?f d5d indnasfind

g Bumn:’:-:"l::m.d:l’::- 4
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2313 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FIFINE Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 32661/2024, A NOMBRE DE SHENZHEN XUNWEIJlA
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., =sssssrsssssnsassnnens s e

copia de las solicitudes de transferencia presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas, Este hecho,
puede ser corroborado igualmente en el sistema informatico de la Institucion, donde consta que las marcas
antecedentes “FIFINE" registradas bigo el N7 557476 v 557477, efectivamente ya se encuentran a nombre de
SSHENZHEN XUNWEINA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD" extremo an' invalida la causal de
rechazo considerada por el A<quo en la resoluciion apelada,---scocccmm .

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion considera que es un signo con caracteristicas
propias, ¥ en vista a que no se ineurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art, 2 y demis

concordantes de [a Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -----=----someeeees
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1% REVOCAR la Resolucion N* 2313 de fecha 21 de d.i.r::lb.tl.l de 2025 dictada por la
Direccin de Marcas, coes e e saassss e s s s s s s s s s an s nn s e

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de traimites de la solicitud de registro de la marca “FIFINE
Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N® 32661/2024, soliotada a nombre de
SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY DEVELOPMWHER ey

Art, 38 NDﬂFIQUESE ..... ey CE—— S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2076 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE
BLANKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 43654/2024, SOLICITADA POR FABIO WASSERMAN, -

Asuncion, 29 MM’ Fﬂ?ﬁ

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de  Fablo
Wasserman en contra de la Resolucion N* 2076 de fecha 31 de julio de 2025, dictada por la Direccion de

MHF‘:H#, }I‘: LR R e e L P E e e T T T

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de Fablo Wasserman,
e interpone Recurso de Apelacidn en eontra de la Resolucion N* 2076 de fecha 31 de julio de 2025 dictada
Pnr ia |J1]’EE‘CH’!I’1 d? T - 1, e R R SRR B P

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

interpugstn‘ e

Que, en fecha 12 de septiembre de 2025 el representante convencional de Fablo Wasserman expreso
agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 16 de HEI!”HHIhrt.‘ R IR e rn v wen s ma S Y S P R R BRI I R A A o AR el g

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: "(..) Que la solicitud de registro de la marca fire blanket ha
sido presentada para amparar los servicios de fa clase 35 Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, gue dispone que no pueden constituir marcas; La marca se encuentra incursa en la
sigutente prohibicion: Art, 2 Inc. e) ., los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del produete o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o serviclo,, La denominacién en su traduccion al
espanol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacidn a los servicios que desea proteger.,
En consecuencia no ha lugar a lo solicitadn”, —«seeveeommm et e

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l apelante y manifiesta; “(..) Enfoque en el Servicio; La
mareca no se estd solicitando para el producto en si, sine para una tienda comercial, Esto manifiesta que ¢/
nombre tiene un uso comercial amplio y no es meramente descriptivo, Liamar a una tienda Fire Blanket no
hace que se esté describiendo un producto ../.. Aungue “Fire Blanket” puede ser constderaco descriptivo
en un contexto, su uso en el imbito de la administracion comercial y fa venta de productos puede ser
interpretado de manera diferente ../ Se cuenta igualmente con una etiqueta distintiva vy original,
diferenciadora de otras y muy particular, lo cual otorga personalidad a la marcag.,, )" —-«-===seererssrersemes

QUE. Cﬂ!‘l‘fﬁpﬁl‘idﬂ a esta instancia administrativa resolver sobre la [Il"f"‘i.ft"l'lt."l'lt'l'ﬂ o o del recurso
in[emuestn_ 00 00 0 0 0 5 o o o i o o 0 0 0 B B B B B B B B

Que, la jurisprudencia y doctrina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter 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 caricter debe desprenderse del significado que pose
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs, 01 de autos se aprecia que Iy
registro de la marca "FIRE BLANKET Y ETIQUETA" fue presentada para etbrir lgs '

Ditercciin Nactonal d¢ Propivdad lateloctual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2076 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE
BLANKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 43654/2024, SOLICITADA POR FABIO WASSERMAN. -

nomenclador internacional, especiicamente: "Admumstracion comercial relacronada a una empresa que vende
productos gite sirven para combatir incendios; agencias de importacion-exportacion y comercializacion de
productos utilizados contra of incendio [exportacion en of dmbito de o energia | exportacion (agencias de
fmportacion- <) ¢ publicidad ; marketing: trabyos de oficing y alquiler y arrendamiento de Jos productos

mieneionadog,® <o sasesdisgasione

(Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FIRE BLANKET Y ETIQUETA
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
“FIRE BLANKET Y ETIQUETA" no constituye ¢l nombre habitual con el que se designa a los servicios
pedidos de la cluse 35 del nomenclador internacional, ssssesseesssen.. sesssserssassassssaserssanras

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

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 descriptivitsssssssssseemmmmm s 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
propiedud o caracteristica del producto o servicio que viea distingur, o aun de i actividiad que desarrolla
sif Htilar. /. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcis débiles, Ef argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cuafquier 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 pueda impedin, gue otras marcas evoquen también las
MISMS PIOPIedadies O CraCtOrISHICas, "« ssssesmsmmm sttt s st s s s e st s s s s s

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 cuentan también utilizan el vocablo FIRE como parte de su denominacién, En
ese sentido, sepan la basqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion, también se encuentran
registracdas las marcas: FIRE MASTERS, Registro No. 524883, ECO FIRE PLACES, Registro No, 494012,
VAPOUR FIRE, Registro No. 464706; FIRE MOTOS, Registro No, 468271 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 Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de
Fegistro actual pueda ProSPerar en registro, =« essssssesssssrrammss et ssssrs s ansssss s trs s s s e s aannes

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominacion

solicitada en letras imprentas minusculas, FIRE en color gris y BLANKET en t.:niej',_fu]u, £ aimagen de
T T

una lama en reemplazo del punto de i, la cual en conjunto deja una impresion diferen

elemento clertu distintividid & li marca,ssssessersmssssiimmise s sy Mapidsasslsn
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2076 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIRE
BLANKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 43654/2024, SOLICITADA POR FABIOQ WASSERMAN, -

marca solicitada

Que, como se ha mencionado, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligindolo a recurnr a
circunloguios para lograr aquella finalidad, En ese sentida, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza bisica o especificaciones téenicas principales de su servicio, nos encontramos

ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el conjunto de servicios(o productos) que provienen de uni misma empresa, soeseeseeseses 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 Direceion 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, «oesevveeinianian.

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 2076 de fecha 31 de julio de 2025 dictada por la Direccion de
MArCas, =sessrsscerscrssrnrcsssssrsssnssrmsasrnsmsnntssanssesssnnres e e o

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca *“FIRE
BLANKET Y ETIQUETA", clase 35, Acta N" 436542024 —salicituda a nombre de Fablo

Art, 3¢ NOTIFIQUESE. -+ +rssessnsssesunressnsessrrasesssscospagssd
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCION N*® 2419 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025 Y 3249 DE 27
DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA", CLASE 135, EXPEDIENTE N*
53481/2024, SOLICITADA POR RAIAN NABIH ZEIN, ==sssererarasaass T T RTE

Asuncion, Ig HMI EUEE

VISTO: Bl recurso de apelacion interpuesto por RAIAN NABIH ZEIN bajo patrocinio de Agente de
Propiedad Industrial, Abg. Maria Adelaida Ovejero, contra la Resalucidn N* 2419 de fecha 27 de aposto de
2025, dictada por la Direceion de Marcas, y; - SHTEEEasssrraes e sy ey T ay s TR Yy

RESULTA;

Que, en fecha 12 de :il'ptjl'rnhrl' e 2025 se presenta RAIAN NABIH ZEIN l1:.-‘|'u [!H’LI'U('H!IH ] Apente e
Pmrlll‘dml Industrial, .M‘lp,. Maria Adelaida Ovejero e interpone recurso ile a[:rlm‘iﬁn contra la Resolucian
N* 2419 de fecha 27 de agosto de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, ssccesommiommrne e

Quie, por pre weido de fechs 28 de octubre de 2025 se concede o pecurso ode ;1[5t1lm‘u'u'| Interpuesto, —

Quie, en fecha 31 de octubre de 2025, RAIAN NABIH ZEIN bajo patrocimio de Agente de Propiedad
Industrial expresd agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 05 de noviembre de 2025 esty
Direccidn dietd la providencia de Autos pira Resolver, «screii s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera “(.) Que L solicitud de registro de la marca SHOP STORES
IMPORTADOS ha stido presentick para amparar los servicios de la clase 35, Que halwéndose realizaco of
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direcewsn considera que la misma incarre en las
prohibiciones de fa Ley 1294/98 de Marcas, gue dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en fa siguiente profubicion: Art. 2 Ine.e) . los gue 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 producte o servicio, La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger,, En
consecuenoia no ha Jli_rg'"r“' B TR ATN™ et s wwon mr wsn s im0 0 0 R S D

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre atros argumentos: “..) la
Resolucidn recaida en autos no se gjusta a derecho pues atribiuyve azarosamente a la frase pretendida un
caricter descriptivo del que carece va que la misma no redne fos regeisitos doctrinarios paca subsimirse
en ef inciso e) del Art. 2 de fa Ley Nro, 1294/1998 de Mareas, conforme a los fundamentos que pasare a
exponer a continuacion, En primer lugar, no es crerto gue la depominacion *SHOP STORES IMPORTADOS
Y ETIQUETA" es un nombre irregistrable para los productos comprendidos en la elase 35, puesto que la
musma consiste en un conjunto denominativo povedoso compuesto , que debe ser analizado en confunto
pues el desmembramiento de las marcas para su analisis es contrario a o recomendado por la doeteimna y la
purispradencia para el anifisis de viabilidad, asi fas cosas, de ninguna manera puede considerarse que fos
vacablos que conforman la frase pretendida e manera alguna aluden, designan o describen los

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la pr
; = .
|r“i'r|:'!|.|l"ﬁln‘."""'""“"""'""'"""""'"""""'""'““'"’""""“""""""""’" "
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCION N® 2419 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025 Y 3249 DE 27
DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA “SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N*
53481/2024, SOLICITADA POR RAIAN NABIH ZEIN, —---s-ssssssssscasssacsncncnsansnnsmscesssnssnsmsmsnssnssnsmsassasss

Quie, en uso de las attibuciones otorgadas por i ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no solo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatona, velanda siempre por el interés general, -=s=-----

Quie, tal comao lo expresa el Art, | de la Ley NY [294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productus o servicios, Sin embargo, se encoentran reguladas en la propa legislacion marcaria, ciertas
restricoiones para el registro de una marca; es decie, dichas imitaciones a la hora de cansiderar la viabilidad
del Fegistio narcario se encuentran para pred auttelur otros derechos o mtereses, tan vilidos como el
derecho @ COnSHTUIF U IMAFCH, orssssasismsrsminieniissarisnsiesisssmttersisssaiisiasissarstsisssisssssnasssssssnrasssssns

Quie, a los electos de determinar si la solicitud de registro de marca *SHOP STORES IMPORTADOS"
resulta genenca o descnptiva para el servicio gue pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion  constituye  la designacion usual del servicio que solicita o describe el servicio
proporcionando informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamano de los servicios, En ese orden de deas, corresponde analizar la cobertura de servicios solicitada
dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determmar la genercidad de L solicitud de
autos. En ese sentido, la sohotud de registro de marca “SHOP STORES IMPORTADOS® pretende abtener
cobertura para servicios de la elase 35, que textualmente describer “lmportacion,  exportacian,
comercializacion y venta de articulos electromeos como ser, celulares, computadoras, notebooks, tablets y
sus accesorios, mouse, mouse pad, cargadores, carcasas, protectores de pantalla, altavoces, auriculares,
Viesratas en line j'.ﬁ'u'nnfri'u'm‘.'ui‘llrm.i'rrrrf'u.s' los medios de difision Masiva" — - ssssessssssiasssscssnssnssssassrnass

Quie, la simple combimacion de palabras donde cada una de ellas es descriptiva o genérica -sin afiadir
HII'I!_{I”'I l‘l['llll‘l'll" [ii' 'Ii”ier\‘iil 0 H"IHH-H:H' da coin l'l"il-lltﬂl'l“ n ."ilF.l'Hl o s E'ﬂl]]“r'llli'l {'.Il'?i.i'l'illtl"u’ﬂ. |..il
denominaciion solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo @ informative, s

Que, el signo esta compuesto por dos palabras en inglés "SHOP® y "STORES"; y una en espanol
IMPORTADOS", Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, establecen que los términos en
ihomas extranjeros (como el ingles) estan sujetos a los mismos motivos de denegacion s su significado es
facilmente comprensible por el publico pertinente, En ese sentido, los vocablos "SHOP® y "STORES" son
palabris basicas, genericas v de uso sumamente extendido, gue el consumidor traduce inmediatamente
coma "comprarftienda” y "tiendas”, Por su parte, "IMPORTADOS" es un adjetivo descriptivo y necesario en
&} Lo, m=sssrsssssssenssnsasss s . g it e it

En ese sentido, *SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA® results genérica y netamente
descrptivia, por tanto, se encuentra incurss en I dispuesto en el Articulo 2, inciso ¢) de la Ley N.° 1294/98
G IV T I, s m e 03000000 000 0 0 00 0 000 08 8 0 8 5 A B R B S S S R R R

Por consiguiente, ¥ siendo la marca un signo gque debe servir pata identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: joual seria la capacidad distintiva de la solicitud de regstro? sseee--

Quie, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: “Directnices para el Examen de Marcas en
ir.u;u.r'- "dpmlmdu [:-m Resolucion DINAPIN® 259/2025: "t‘ JDaida su naturalera desc Hpm.;
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCION N° 2419 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025 Y 3249 DE 27
DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "SHOP STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*
53481/2024, SOLICITADA POR RAIAN NABIH ZEIN, ——++xsvuretrsinsurssunsrsracunsranssnnsssnnsasasnssassossssnsnsases

atros comerclantes puedan necesitar utilizar en el curso de operactones comerclales para poler operar v
competir normalmente, Para ser considerado “deseriptive’, un signo debe considerarse slempre en relacion
con los productos o servicios para fos que se atilizard L marcaf, )" — = NAEER RS AR e .

Que, respecto a las designaciones gendnicas, el Dr. Otamend, expresa; “las designaciones genéricas
definen no directamente of objeto en cansa, sino fa categoria, la especie o el género, a los que pectenece ese
ODJOLD." mmmrnsasnssesesnsasnncesassmnsesnssrsrrnssssnsnsinnsnrsenurssssetsasnasesssnstsrtsreresmssssnsvsses LI S

Que, tras el andlisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designacion “SHOP
STORES IMPORTADOS Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinacion de términos,
Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un caricter marcadamente descriptivo o
genérico, sin aportar un distintivo o fantasia que lo haga susceptible de exclusividad, —-ccceemeeenrnannn

En este sentido, la utilizacion de tales vocablos no puede ser monopolizada por un dnico actor en vl
mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes, El
principio que rige esta matena es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la
especie, la calidad, la cantidad o el arigen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados
libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia, Limitar el uso de estas expresiones implicaria
conceder una ventaja indebida v restringir la capacidad de otros agentes econdmicos para descrbir sus
propios servicios similares en Paraguay, es necesario mantener estas denominaciones comunes en el
dominto publico, para que todos los demdas compendores dedicados a la importacion y venta de articulos
electronicos puedan utilizarlas libremente para describir sus propios servicios. Por lo tanto, la designacion,
al carecer de fuerza distintiva intrinseca, debe permanecer accesible a todos los que concurren al mercado,
a fin de poder operar y competir Hhremente, — -t cs s s e e

Que, de conformidad a lo previamente sostemido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicion establecida en el art, 2% inc. ¢) de la Ley N® 1294/98 de Marcas, ——-«csoomesmmmemmmmmmmn 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 arriba a la conclusion de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, «s«eeeeeemn..

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

Art, 1® CONFIRMAR las Resoluciones N 2419 de fecha 27 de agosto de 2025 y 3249 de 27 de
octubre de 2025, dictadas por la Direccitn de Marcas, «=-» - e I

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "SHOP STORES
IMPORTADOS", clase 35, Acta N® 53481/2024, solicitada a nombre de RAIAN NABIH

Art. 32 NOTIFIQUESE. +-+++-veseeesrocannncs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH

IBEIRIA S L. smmmeiesisiumio main miisssts id s i i s o 5055 4 0 4 0 A S P B B S AR SO BB B SRS S b e e s

Asuncidn, Eg HM EDEE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PROCARE HEALTH
IBERIA, S.L. contra la Resolucidn N* 2798 de fecha 25 de septiembre de 2025, dictada por la Direccién de
Maruasl }|: R SR R R 6 e e e

RESULTA:

Que, en fecha 02 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de PROCARE
HEALTH IBERIA, S.L., e interpone Recurso de Apelacion en eontra de la Resolucidn N® 2798 de fecha 25 de
septiembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, - s

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelaciaon
iﬁn“’rpuf’ﬁ“l"“"'"'""““""'""""““"‘"'"""""'"'“"“‘""“‘"""""-"-"-'"-"""""""'""""'"'"””""-'= —_—

Que, en fecha 04 de noviembre de 2025 el representante convencional de PROCARE HEALTH
IBERIA, S.L. expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios v llama autos
para resolver en fecha 07 de noviembire de 2025, -==-=rsrrrrrrersrsrssmmimsrssssssssssssssmassnssssnsnsenssssrnrarsrsnss

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 2798 de fecha 25 de septiembre de 2025 considera que; '(..) Que la solicitud de
registro de la marca MENOCARE ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que
habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marea, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion 2022-2298625 RENOCARE Clase § Registro Titular §79453
RENO CHILE S.A. [CL] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores,, por
lo que de conformidad al articulo 62 de Ja Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof..,)" -=seseeeee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante v manifiesta; (. )La marca RENOCARE citada
como  antecedente ampara  "Desinfectantes, desinfectantes  domésticos, desinfectantes  multivse,
desinfectantes para piscinas, desinfectantes para uso doméstico, desinfectantes para uso higiénico,
desinfectantes para uso médico, desinfectantes para uso santtario, geles desinfectantes antibactertanas a
base de alcohol para la piel”. Es decir, productos arientados al uso higiénico v sanitario, vinculados con la
limpreza y desinfeccion. Por su parte la solicitud de MENOCARE ha sido limitada expresamente a los
siguientes productos: "Productos farmacéuticos, complementas dietéticos y nutricionales; complementos
alimenticios para uso médico; complementos alimenticios minerales: preparaciones de vitaminas y
minerales, preparaciones y sustancias minerales para uso médico, preparaciones dietéticas alimenticias
para uso médico; preparaciones nutracéuticas para uso terapeutico médico; suplementos y preparaciones
dietéticas; suplementos nutricionales, suplementos alimenticios medicinales; sustancias dietéticas para tso
médica: suplementos vitaminicos y minerales; todos ellos destinados al tratamiento de los sintomas de la
menopausia, con exi‘.r'u.sfrin de rf:-u’n H’;m :J'r de smﬁ'r mnrﬂ" De ello sur ge ¢ f.;mmenn* que loxT 08 e

I,anff““-
4 1riptl'ﬂ-l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH

[BERH; S‘_I_I S S S S S S S - -

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

““vr‘[uurs[”_ D S S e e e A e R TR TR R

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criteno que debe primar a la hora de determinar st existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “Ef derecho
marcario ne protege prefijos o particilas comunes cuando ne constituyen por st mismos el signo

f.h.'!'“ff”l'”. e e T T

Quee, o los efectos de cotejar lus marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la junisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grifico y
fanético, asl como del aspecto ideoldgico o conceptual, Ademis 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

;-lf]rl.'('i;qr en la siguiente cnmpur‘.u"u'm: r— e e A R RS Raa S SR RS S S SRRET SRSt stn s b n st nsnsn s s as
MENOCARE Y ETIQUETA (sohcitada), y
RENOCARE (base de rechazo)

Que, al realizar el andlisis ortogratico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
inarcas 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 un vocablo “RENOCARE®, la marca solicitada también se encuentra compuesta
por un vocablo *"MENOCARE". Aungue ambos signos sean similares, la impresion de conjunto es la que
debe prevalecer y 1o 108 elementos aislados, —-s-e-sememm e s

Que, es importante mencionar que el elemento "CARE", es sumamente utilizado en denominaciones
mircarias registradas en la clase 5 y debe ser sopesado en referencia teniendo en cuenta la coexistencia
existente en el nomenclador solicitado, Ademas, el vocablo ingles "CARE" es un término en inglés (que
significa “cuidado®), cuando los signos comparten un elemento con distintividad débil, la evaluacion del
riesgo de confusion debe centrarse en el impacto de los demis componentes | —-seeeeem s,

Al realizar el andlisis conceptual de las denominaciones enfrentadas tenemos que la marca solicitada
MENOCARE utiliza el elemento "MENO" en la primera parte de su denominacion, el cual evoca
directamente el concepto de "menopausia®, alineado a los productos que protege; la marca antecedente
utiliza el prefijo "RENO" que no Comparte @516 COnuepilo, — s e s s s s

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el andlisis fonético debe
tenerse en cuenta ¢l nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion, La
marca solicitada "MENOCARE Y ETIQUETA", comao se ha mencionado, se halla compuesta por upwvagablo
con tres silabas. Por su parte, la marca antecedente "RENOCARE® posee ufi vocablo®y, tres/Silabas,
diferencias ortograficas en la primera silaba "ME - RE" generan una margata distingion forgt
inicial de la solicitud y la “R* inicial del antecedente generan una ;u'url::ilm'iatiﬁl"i, disimj
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MENOCARE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 64581/2024, SOLICITADA POR PROCARE HEALTH

fonemas ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mucho mas al apreciar la similitud
fonética, ya que los consumidores prestan mayor atencion y perciben con mas claridad el sonido inicial, —

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA FI EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del niimero y fa
secuencia de las letras o caracteres, la posicidn de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por efemplo, los elementos denominativos separados o unides
mediante guiones) [..] Se entenderi que existe similitud fonética si el sonido de fa pronunciacion de Jos
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suffcientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras v sflabas y su orden y acentuacion particalares. 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 wdéntica o similar, Por efemplo, los sigulentes
signos denominativas contienen algunas silabas fguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo gue son fondticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
pmrermrAIFDMN‘{}"

En cuanto a la cobertura de productos de las marcas, debemos tener presente que existe una
limitacion expresa de los productos, tanto en la solicitada como en la marca antecedente, Aungue ambas
marcas se ubican en la clase 5, no existe identidad ni superposicion entre sus productos, la deseripeion de
la marca solicitada "MENOCARE": “Productos farmacéuticos, complementos dietéticos y nutricionales;
complementos alimenticios para uso médico; complementos alimenticios minerales; preparaciones de
vitaminas ¥y minerales, preparaclones v sustaneias mineralos Jrara Lse médico, pn-pﬂr;u'ju.-uw dietéticas
alimenticias para uso médico; preparaciones nutracéuticas para uso terapéutico médico; suplementos y
preparaciones dietéticas; suplementos nutricionales, suplementos alimenticios medicinales; sustancias
dietéticas para uso médico; suplementos vitaminicos v minerales; todos ellos destinados al tratanyento de
los sintomas de la menopausia, con exclusion de todo tipo de desinfectantes”, tal como puede verificarse
excluye expresamente “todo tipo de desinfectantes”. Mientras que la marca antecedente "RENOCARE"
protege “Desinfectantes, desinfectantes domésticos, desinfectantes multiuso, desinfectantes para piseinis,
desinfectantes para uso doméstico, desinfectantes para uso higicnieo, desinfectantes para uso médico,
desintectantes para uso sanitario, geles desintectantes antibacterianos a base de alcohol para la piel”, de la
descripcion de productos senalada, queda comprobado que aunque compartan la misma clase del
clasificador, no existe identidad en la cobertura de productos y que ambas marcas apuntan a un sector
e e e e N S SR e s

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etigqueta distintiva con la denominacion MENOCARE
escrita en letras caracteristicas ma'}-'l'lst'ilhls tipo imprenta en color azul, en |a parte superior de la

denominacion se aprecia la imagen de tres circulos superpuestos en tonos azules, El conju e estos

marca solicitada
®
MENOCARE

tral Ipering
& 'i".ﬁ:li".dlf.'illd'Hﬂl'lll
de Fiapiedad Inceles1usl

" IMreectdn Nachonal de Propledad Dveleciuial (TN APDY, Ieerreices puiba of stiiien de siimvis on Paraguay, pp, 147 v 266 Dispoiible ei
It ool inag g e poniny 3 propiedasd-indusorial marcis irecinie
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2798 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MENOCARE Y E.'T]QUETA' LL&SE EI’E EXPI:.DIENTE N‘ 6458]&924 SDLICIT ADA PDR PROCARE HEALTH

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo, Conforme a lo antenormente expuesto, corresponde revocar la resolucion
f{lR'Llj"rl[\ju_.a..--..--.-.--..a..-.-.-.--a..-a.....4..-4--.-.......a........a...-.-..._..-........-...__....._..._......._a.a...a.a.a...__._._____..____.._____.__

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

Art. |2 REVOCAR la Resolucion N* 2798 de fecha 25 de atptn smbre de 2025 dictada pﬂr la
IJI:”LL‘{:I] lith‘ltdl‘ — Bmaassm

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

*MENOCARE Y ETIQUETA®, clase 05, Acta N* 64581/2024 solicitada a nombre de
PROCARE HEALTH IBERIA, 5., ==scsrsasassarenaassnsssunssnnnsasansussnsnnsanns

Art, 40 NOTIFIQUESE. - S R~ i

: & Dingettin General de Propildad Induica
a [Hinaeticn Macicaal de Fropipded [rtedeciul
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N® 740 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"VITALMAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. -

Asuneion, 2 | WA

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DROGUERIA
ITALQUIMICA SA. en contra de la Resolucion N 740 de fecha 23 de marzo de 2026, dictada por la
Direccion de Marcas, T T PP TR PP EEPPRE

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de DROGUERIA
ITALQUIMICA S.A., ¢ interpone Recurso de A[.u:l;u;'mn en contra de la Resolucion N® 740 de fecha 24 de
marzo de 2026 dictada por la Direceitn de Marcas, <=~

Que, en fecha 21 de abril de 2026 fue dictada la providencia que concedia el recurso
inTL‘r[“ltf-.‘it"-""'“"'""""""“'"'"'""""'""""""""""'""""""'""""""“‘“'”“"""""""""'""'"'" O

Que, en fecha 28 de abril de 2026 el representante convencional de DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos prara
resolver en fecha 30 de ahrl] de F02E, —=s-crssmsrascssasssssssrssttonsitonsstarressss thss st bessss iasssadissesesisssndinnsssn

CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (L )Que la solicitud de registro de la marca
VITALMAG ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiendose realizado la
biisqueda de antecedentes de fa citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca;
Expediente Denominacidn 20071714643 VITALMEG Clase 5 Registro Titular 441455 Guayaki S.a. [PY]
Comentario; Que las denominaciones son cast iddnticas, muy semefantes, no padrdn tener coexistencli
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumideores,, I,rmr lo ‘r"“ e
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294798 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadod,,. )"+

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de DROGUERIA
ITALQUIMICA S.A. y manifiesta; (.. )Desde el punto de vista fonétien, la diferencia entre “VITALMAG® y
“VITALMEG" resufta clara, objetiva y juridicamente relevante. La variacion en la vocal de la silaba final
“MAG" frente a "MEG™ altera de manera sustancial la sonoridad de los signos, generando una percepeidn
auditiva distinta y ficilmente distinguible para el consumidor medio, No se trata de una diferencia menor o
irrelevante, sino de un elemento que incide directamente en la recordacion y pronuneiacidn del signo,
particularmente en el ambito de la clase 5, donde la precision en la identificacion de productos resulta
esencial. ./. Ademis el elemento en comin “VITAL" posee un caricter marcadamente evocativo dentro de
la clase 5. H!u:ﬁmdﬂ F cnm‘epn:s de salud, vitalidad v f:u'r-m*.sr.;r. Se rrata, .::-r:-r r.mm. nff- L térm bl

erfl.'t:'nin !mpugnmf;t comete r*! error de otorgar a n’u hier rrirrmnn un alcance mn‘f-hufr
ilegitimamente fa proteccion del antecedente sobre un vocablo de use conpifal iy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N* 740 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“VITALMAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. -

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

‘r"i‘lrF:‘]t.lHlL}. T Ry Ty e

Que, tal comao 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 marcano- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos
como ¢l derécho d consttuir UG MGEca, seee - resrrarstresrmssssssissnmssssstarsmnmsstanisssssissssassstastssssssnssssansers

Que, u los electos de cotejar las marcas en pugna, existen criternios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la junsprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y

fonético, asl como del aspecto ideologico o conceptuil, sossmm .

Qui, en ese sentido, en los aspectos gratico y lonetico, entre la marca base de rechazo *VITALMEG®
repistrada en la clase 05 y la soliciud de registro de la marca “VITALMAG" en la clase 05, se evidencia que la
marca buse del rechazo se encuentra reproducida casi en su totalidad en la marca sohicitada, El hecho de
que ambas marcas se encuentren clasificadas dentro de la misma clase, constituye un agravante
significativo en el anilisis de nesgo de confusion o coexistencia, Esta situacion implica que los productos
gue distinguen son considerados identicos o, al menos, altamente similares en su naturaleza, proposito o
ambito comercial. Por lo tanto, la presencia de signos muy semejantes en la misma clase intensifica la
posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociacion indebida, lo cual contraviene los
principios de lealtad comercial y protecaon al consumidor, Tenemaos que la denomimacion soelicitada
"WITALMAG" es muy semejante a la marca registrada "“VITALMEG®, como se puede apreciar i continuacion:

VITALMAG (sulicitada en la clase 05)
VITALMEG (marca base de rechazo registrada en la clase 05)

Que, tal como se ha mencionado las marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase, la marca
base del rechazo *VITALMEG® se encuentra registradi en la cliase 05 del nomenclador oficial, para: “Todos
los productos”; la marca solicitada "VITALMAG” pretende el registro en la clase 05, para: “Todos los
productos”, Ambas marcas apuntan a distingur productos dentro de la misma clase 05, la cual abarca
principalmente productos farmacenticos, preparaciones de uso médico ¥ veterinario, y suplementos
alimenticios para personas o animales. Al solicitarse para la misma clase y para productos de la misma
naturaleza, el nivel de exigencia en el analisis de los signos es mucho mayor, Razon por la cual, ante las
sirnilitucdes en los campos visual y fonético, y a que ambaos signos pretenden identificar productos dingidos
al mismo sector del pablico consumidor, esta Direccion General considera que no podrin coexistir
Pm-"'.{-;””l..r"[_i BT Bl MBTCRD, sesssssnssisissiissnsiininmesssnsnsnne s nsssmens s iy sy s AR R

De igual manera, conviene traer a colacion lo senalado en el Matenal: *Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay ™ aprobado por Resolucian DINAPLN® 25%/2025;: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble dentidad simo por i ocurrencia de algton grado de
similitud entre los signos v los productos o servicios, lo que reguiere un andlisis mas detenido, 3
casos, la objecion al registro de una marca se basard en el principio del riesgo dé confusio

indiguen que, si la marca fuese usada en of comercio en el Paraguay en relacion con
servicios especificados, el uso probablemente causarta un fesgo de confusion en el sect _
| ela Cristaldo

Dhireccida Nuctanal de Pramiadad leseleers sl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA LA RESOLUCION N° 740 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"VITALMAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 31440/2025, SOLICITADA POR DROGUERIA ITALQUIMICA S.A, --

consumidores, A estos efectos debe entenderse por confusion cualguier Suposicion o percepeion errones
fror prirte de un consumidor sobre i existencia de un vinewle entre las marcas en conflicto, Jos tinulares de
dichas marcas o el ongen comercial de los productos v servicios designados por las mareas, evando dicho
vinculo en realidad no existe," —— s s s T T T T T T T e TR T TR

Que, entre los fundamentos esgrimidos fror ¢l apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna,
mas ain teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase, =<

En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
"VITALMAG" no podri coexistir con la marca base de rechazo "VITALMEG®, con la cual presenta mis
semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, mixime considerando la naturaleza de los
prmlm:lns por ambas comercializadas, —s--merrmrrmmrrrr i s s s T T M

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho arviba expuestas, atendiendo al cavicter
eminentemente cautelar y tuitive del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso ) de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre lng migmas, ==srsrersases

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 740 de fecha 24 de marzo de 2026 dictada por la
[}lrt‘f'{:il‘l” d'_u M::”'L”Lﬂ\'. e R e B R B R R R B S R SR R TR R e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "VITALMAG", clase 05,
Expediente. N* 31440/2025, mlull.id.mrn:ur.lm-d:- REMG R/ A A SA,

Art.32  NOTIFIQUESE, - -eesssermesnmmmssssmnnncinansas

lh:ute.u ['sr-ﬂr.*l' piering

b.r:..qlr.ﬁtn: sl de Beoliefad Industrisl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA®, Clase 25, EXPEDIENTE N* 27824/2015, SOLICITADA POR SﬁMBAR!E
§ L, G L seossaosrasanssnmresoss sssensontass s sssss snsssstesssnts ovn st ors s aiastins frsreanssnriossosss Sos measssarasesrentune ss

Asuncian, 9 0 WAY J07R

VISTO: El recursa de apelacion interpuesto por el representante convencional de SAMBARIE S.R.L,
C.E.L contra la Resolucidn N a6 de fecha 26 de febrero de 2009, dictada por la Direecidn de Asuntos
Marcarios I,ltigi“ﬁﬂ!‘i. }u: e el el B e e e S R B R S TR S N T S N A e A i

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma SAMBARIE
S.RL. CEL e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 66 de fecha 26 de febrero de 2019,
dictada por la Direceldn de Asuntos Marcanios LIRIOSOs,«oo oo, e

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dictada la pluvllh neta que coneedid el recurso de nl[::*lm 10
I['”l'li“l-l“ﬂ" A EE s E e eSS RS ST SR EE S EEEEE SRR ETTITITITTTITTIITETITTTIICETTIICIINEITINTISTECTIINITNIICINNG MG S

Quee, en fecha 26 de mayo de 2021, ¢l representante convencional de SAMBARIE S.R.L, CEL expresd
agravios; dictindose en fecha 16 de junio 2021 la providencis por la cual se tene por presentado el escrito
de expresidn de agravios y se corre traslado a la contraparte por tode el término de ley,-=-==meeeeees

Que, en fecha 30 de septiembre de 2021 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
C.C. FILSON CO. por no contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado
decaido el derecho que dejo de usar y se llamd autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2021, 00000ee

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: () Que, realizado of eotejo de las mareas en pugna surge
prima facie la similitud entre las mismas, existe una identidad wdeologica absolutamente similar, entre s
marcas en pugna../.. Que, ademis es importante destacar que ha demostrado el oponente que la marca del
cual se desprende ya posee registro v por ende también podra confindirlas mas facllmente, y ademis
agregando en hecho que existe una semejanza absoluta en cuanto a los productos protegidos, comeo es en
el casa de autos. Que, existiendo una clara v evidente RELACION CONCEPTUAL entre las marcas en pgna,
los consumidores podran caer en la confusion respecto al servicio proptamente dicho v en cuanto al
verdadero origen de fos mismaos, en razdn de que fa marca pretendida por el solicitante es tna urpm.. -,im
también existe un mismo producto protegida por la Marca Oponenie ., )" = e

Que, se agravia el apelante SAMBARIE SR.L. CEL, vy entre otros argumentos expresa; "(..)
fundamentacion expuesta anterformente resulta insuficiente por vanos motivos, siendo el primero y
probablemente uno de los hechos mis reflevantes el hecho de que el término "FRISON® es una raza de
caballo procedente de la region de Frisia de los Palses Bajos, ef caballo frisén se puede ver con frecuencia
en exhibiciones ecuestres ../.. Por lo tanto conceptualmente, hablando es imposible afirmar que existe
alguna similitud en este plano, porque la marca solicitada por mi mandante hace alusion a una raza de
caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una compania. En segundo lugar, 08 (e
considerar que el solo hecho de que ambas denominaciones tengan terminaciones siy
suficientemente convincente a la hora de analizar s1 se producird fa confusion qud
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N® 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE

SlRlLH c' Eill-"“-""" B R e R T e T

FRISON en las clases 12,25,35,37 y 40; antes que la oponente en fecha 24 de junio de 2015 dos de ellas ya
fueron concedidas y fa oponente ha presentado sus pedidos de FILSON en las clases 18, 25 v 35 fecha 13 de
abw] de 2016 como se puede observar en el sistema informatico de fa DINAP] -------secesssmsnmmnmnieanens

Quie, Lurrt*.‘ipmndu 4 esti instancia administrativa resolver sobre la pluu.-clenu.l o no del recurso

""Ih‘rl”..'fht”q L S S

Que, al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una wvision 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 estu manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tas un analisis desde la Optica de los eventuales
COPBUIMICIONEE, srarrssscrrsren s e s s s s s s s e s s 5000 S a im0 a8 B B N BN R A 50 884 R B B S m B

Quie, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacion solicitada *FRISON® (Clase 25)
frente o la marca oponente registrada “FILSON" (Clases 18, 25 y 5), se advierte que, si bien ambas marcas
camparten la letra inicial ("F") y la terminacion ("SON"), dichos elementos comunes resultan insuficientes
para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras
denominativas, configuran signos claramente diferencibles -,

Quie, al realizar el analisis fonético debe tenerse en cuenta el ndmero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ritmo y acentuacion, Si bien ambas son denommaciones bisilabas, el sonido de la
pronunciacion de los elementos es distinta, La marca sohicitada se articula fonéticamente como "FRI-SON",
donde la primera es fuerte y vibrante ("FR"), a diferencia de la marca oponente "FIL-SON", cuya primera
silabi es mas suave ("FILY), diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos,
lo que se puede corroborar en el SIEUIRNLE COTEJOL = et ss s s s s a s s saes

FRISON {rmarca solicitada), v
FILSON (marca oponente)

Que, por consigwente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud,
estructura, composieion grifica y configuracion lonetica, circunstancias que reducen significativamente
cuilepuier riesgo de confusion o de asoclacion indebida en el mercado,=« = ssssssimmmmsminaserarsasnssrsraasassss

Que, al respecto, s “THRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY "sefialan cuanto
sigue () L comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del niimero y la
secuencla de las letras o caracteres, la posicion de Lis palabras o de los caracteres coincidentes, el ntimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] El examen de Jas silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fondticamente, ya que wma simihtud fondtica estara deterninada por Jas silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar, Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienaen a! : :
iguales pere otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son [
diferentes: Signo anterfor CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, J’H Cen,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N* 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE
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parte inicial de los signos denominatives pesan mas al apreciar b similitud que las colneidencias en b parte
central o final de fos signos, Los constmidores conceden menos importancts a fa parte final de los signos
denominativos. Las comncidencias que se produzean respecto de fa parte final de los signos causan ana
similitud visual menor gue fos elementos que aparecen al comienzo, Del mismo mode, las silabay o fonemas
coincidentes o similares ubicados al comienzo de los u_;.;rrm 0 umjr niricos suelen pesar mas af ;.ilnn'r tar su
BTG FONBUCR L . )l ssvarsssssinssanssnrsmmserssssasanensantrnsnnnsentasnsbanas s snesnns ioesvnsbt st ss s nsnrrasdar IS Ca R TS es

Que, adicionalmente, esta Direceldn considera oportuno traer i calacidn los argurmentos 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 ¢f inico signo gue compone una marca, para utilizarlo
en confunto con otras elementos, en ofra marca, no necesarfamente implica gue esas marcas sean
confundibles,™ Por consiguiente, la mera coincidencia en clertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demis aspectos analizados en conjunto en la
FFL‘FL"HI'E B L L so st a i manss ottt it s e sttt i o o B R B B0 0 R A I B ol A Bt it

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un andlisis conceptial de los signos
confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocacion o contenido
conceptual susceptible de incidir en su percepcion global, En tal sentido, debe sefialarse que la
denominacion de la marca solicitada “FRISON® no constituye una expresion meramente arbitraria o de
fantasfa, sino que posee un significacdo propio y definido, El vocablo “frison”se refiere prineipalmente a una
famosa raza equina originaria de Tos Paises Bajos, y hace referencia tanto al idioma eoma al grupo étnico de
la region de Frisia.' Por el contrario, la marea oponente “FILSON" transmite un concepto completamente
distinto, encontrindose vineulada de manera directa a una persona determinada y al origen empresarial de
sus productos, La denominacian tiene su origen en el apellido de “Clinton Clarence Filson™, fundador de
"C.C Filson®, una compaiia estadounidense que desde 1897 se dedica a la fabricacion y distribucion de
articulos para aficionados a las actividades al aire ibre. En consecuencia, ambos signos poseen una carga
conceptual concreta, identificable y manifiestamente distingin e

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr, Jorge Otamendi en su libro *“Derecho de Mareas™ nos dice;
“El contenido conceptual es de importancia determmante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna: porque tal contentdo facilita enormemente el recuerdo de la marca®y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, s son diferentes.” El piblico consumidor podri recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras similitudes grificas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentados evocan ideas completamente distintas y generan en el pablico consumidor impresiones
conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera significativa cualquier
eventual riesgo de confusién o asociacion indebida respecto del origen empresarial de los productos o
Sl o8 Identifl o, cociceosmmentnsmcemimrc s e s e s r s e R RS S8 PR SRR b M i el i e

Que, ademis de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de man
titular solicitante SAMBARIE S.RL. CEL. posee las sigulentes marcas registradas; “FRIS

 Sanchex Herrero, Andrés. “Conflsidn de Marcws” Bditoriul La Ley, Asuncion, 2013 ,/ S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 66 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 25, EXPEDIENTE N* 27824/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE
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ya cuenta con registros concedidos bajo una denominaciéon similar, los cuales ya coexisten con las marcas
aponentes, por lo que la auhulml en curso, sencillamente, pretende la protecaion de otra version de una
"II”“.IIR'“:LYH il-. l.“”tl"E’ltu L T T T T T

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "Un factor de gran importanctd a tener én cuenta en los casos en gue se discute la confision es la
coexistencla anterfor de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registracha y la otra no o ambas de hecho, sin gue se hayvan suscitado confusiones es fa mejor prueba de la
incontundibilidad, y asi se lo ha reconocido.”. Por consiguiente, entre las marcas en pugna, no existe
similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que contienen elementos
diterenciadores y en su conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de
comparacion, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, =-«sssssssaemeemenanee

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccidn General arriba a
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podran coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, s--=sssssesemmmmmmmmninncannes

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N 66 du. fecha 26 de febrero de 2019 dictada por la Direccion de
ASUNEOS MArCAros LILIGIOROE, «=eeemmme s s sa s sraa st e s s s s

Art. 24 ORDENAR la prosecucion de tramites de la soheitud de registro de la marca *FRISON Y
E"I‘IQUETA' Clase 25, lx|.u'nllvn1l.' N* HEMRG]E hLIhHIut' nombre de SAMBARIE S.R.L.

Art.38  NOTIFIQUESE por Cédulia oo v ime S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FRISON Y ETIQUETA®, Clase 35, EXPEDIENTE N® 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE
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Asuncion, 9 0 YAy 2076

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de SAMBARIE S.R.L,
CEL contra la Resolucion N* 68 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la Direceitn de Asuntos
Marcarios I’“’R'”’“”"' e s e ]

RESULTA:

Que, en fecha 1 de marzo de 2009 se presenta el representante convencional de la firma SAMBARIE
SRL CEL e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 68 de fecha 26 de febrero de 2019,
dictada por la direccion de asuntos marcarios LIIRIOS0s,«s--aremmmmrrs e s s e

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
in[er}uuﬂtn_.------..--.-----.--.-------------a----u-.-uaa.-uu-unu.......-..h...,".............................................

Que, en fecha 26 de mayo de 2021, el representante convencional de SAMBARIE S.R.L. C.EL exprest
agravios; dictandose en fecha 16 de junio 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito
de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, oo

Que, en fecha 30 de septiembre de 2021 fue acusada la rebeldia del representante eonvencional de
C.C. FILSON CO, por no contestar el traslado de la expresiaon de agravios, en consecuencia fue declarado
decaido el derecho que dejd de usar y se lamd autos para resolver en fecha 16 de diclembre de 20210000

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (. Que, realizado el cotejo de las mareas en pugna surge
prima facie la similitud entre las mismas, existe una identidad ideoldgica absolutamente similar, entre las
marcas en pugna../.. Que, ademis es importante destacar que ha demostrado el oponente que L marca del
cual se desprende ya posee registro y por ende también podri contundivias mis ficilmente, y ademiis
agregando en hecho que existe una semejanza absoluta en cuanto a los productos protegidos, caomo es en
el caso de autos. Que, existiendo una clara y evidente RELACION CONCEPTUAL entre las marcas en pugna,
los consumidores podran caer en la confusion respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al
verdadero origen de los mismos, en razon de que la marca pretendida ;:—ur el solicitante es una rnpm. y :lrm'
también existe un mismo producto protegido por la marca OpoOnente (... )" --===s==ssssssssamssrmnsneeane. -

Que, se agravia el apelante SAMBARIE S.R.L. CEL, y entre otros argumentos expresa: “(.) fa
fundamentacion expuesta anteriormente resulta msuficiente por varios motivos, siendo el primero y
probablemente uno de los hechos mds relevantes el hecho de que el término "FRISON" es una raza de
caballo procedente de la region de Frisia de los Paises Bajos, el caballo frison se puede ver con frecuencia
en exhibiciones ecuestres ../. Por lo tanto conceptualmente, hablando es imposible afirmar que existe
alguna simifitud en este plano, porque la marca solicitada por mi mandante hace wluston a una raza de
caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una companiia, En segundo lugar, tenemos que

considerar que el solo heche de que ambas denominaciones tengan termimaciones simglages no es o

suficientemente convincente a la hora de analizar si se producird la confusigr_qgu ntraparte
alega../..Que, pongo a consideracion de la Sra. Directora, que mi mandante ha soficifac minacicn
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N°® 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE

BLIEE (0 L i s cimiiei it o e S A S e B e SR N A RS WA R R T R R A R RO

FRISON en las clases 12,25,35,37 y 40: antes gue la oponente en fecha 24 de junio de 2015 dos de ellas ya
fueran concedidas y la oponente ha presentado sus pedidos de FILSON en las clases 18, 25 y 35 fecha 13 de
abiril de 2016 como se puede observar en el sistema informatico de fa DINAP] sseeesmeemsmnn e

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

t“t{?rpuuhtnln-un:.u.u-uu O 0 T 00 0 0 000 0 0

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla peneral 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 optica de los eventuales
CONSUMILOres, s==ssesessmssrsnsnssnranssrsnss P R R AR R A

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacion solicitada “FRISON" (Clase 35)
frente a L marca oponente registrada “FILSON” (Clases 18, 25 y 35), se advierte que, si bien ambas marcas
comparten la letra inicial ("F) y la terminacion ("SON"), dichos elementos comunes resultan insuficientes
para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus reapecnws estructuras
denominativas, configuran signos claramente diferenciabiles. -«

Que, al realizar el analisis fonético debe tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ritmo y acentuacidn, Si bien ambas son denominaciones bisilabas, ¢l sonido de la
pronunciacion de los elementos es distinta, La marca solicitada se articula fonéticamente como "FRI-SON",
donde L primera ed fuerte y vibrante ("FR"), a diferencia de la marca oponente "FIL-SON", cuya primera
silabi es mis suave ("FILY), diferencias que anulan cualguier posible similitud fonética entre ambos signos,
lo que se puede corroborar en @l SIEUIENTE COMEJOL -mcemr s s ans s s

FRISON {marca solicitada), y
FILSON {miarca oponente)

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

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefalan cuanto
sigues () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres comcidentes, el ntimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] El examen de Jas silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonétca estara determmada por las silabas comunes y su
combinacton tdéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen dfgunds silabas
igutales s pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo fjtie son fi =
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signa postenior ALEOSAN (.. En principio, fas con
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FRISON Y ETIQUETA®", Clase 35, EXPEDIENTE N* 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE
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parte inicial de los signos denominativos pesan mis al apreciar la similitud que las cotneidencias en la parte
central o final de los signos, Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzean respecto de fa parte final de los signos causan una
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo, Del mismo modo, las sifabas o fonemas

coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mis al apreciar su
'g”n;,f;n”ff;nen;_,ff o i 0 28 R 3 5 8 b B A R R R R S R SRR T RS

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacian 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 tnico signo que compane una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesaramente implica que esas marcas sean
confundibles.™ Por consiguiente, la mera comeldencia en clertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
PPESENEE FESOIUCIAN, »rrsvremrrrrmmrsrs s rmns s srr s s et e s e st e s s s e f et s s m s s n e e s s rpbes s PRe e e s s e Erassenassins

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un analisis conceptual de los signos
confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocacidn o contenido
conceptual susceptible de incidir en su percepcidn global. En tal sentido, debe sefialarse que la
denominacién de la marca solicitada “FRISON" no constituye una expresion meramente arbitraria o de
fantasia, sine que posee un significada propio y definido. El vocablo “frison”se refiere principalmente a una
famosa raza equina originaria de los Paises Bajos, y hace referencia tanto al idioma come al grupo étnico de
la region de Frisia." Por el contrario, la marca oponente *FILSON® transmite un concepto completamente
distinto, encontrindose vinculada de manera directa a una persona determinada y al ongen empresarial de
sus productos, La denominacion tiene su origen en el apellido de “Clinton Clarence Filson™, fundador de
“C.C. Filson”, una compania estadounidense que desde 1897 se dediea a la fabricacion y distribucion de
articulos para aficionados a las actividades al aire libre. En consecuencia, ambos signos poseen una carga
conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta.-«ssemmemmmms,

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr, Jorge Otamendi en su libro *Derecho de Mareas” nos dice:
“El contenmido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porgue tal contenido facilita enormemente ef recuerdo de la marca® y
Euugu manifiesta “En e/ cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de fas marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” El piibheo consumidor podrd recordar con mayor
facilidad esas marcas v no se dejard llevar por otras similitudes graficas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentados evocan ideas completamente distintas y generan en el piblico consumidor impresiones
conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera significativa cualquier
eventual riesgo de confusion o asociacion indebida respecto del :1r|h:*n HII1[1!’E"1:IFI:I| de los pmdu: tos o
servicios identificados,-- i e A e A 6 T B e A e

Que, ademis de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que ¢l
titular solicitante SAMBARIE S.RL. CEL, posee las siguientes marcas registradas; “FRISON" Clase 37,
Registro N°432765; “FRISON" Clase 40, Registro N"448033, Por consiguiente, el titular de la solicitisd-de autos

& “ristaldi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 68 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N® 27826/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE
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ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacion similar, los cuales ya coexisten con las marcas
oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protecaion de otra version de una
J‘T‘IlII‘ A ll*li_! y.l ltl F}ll't‘lr:‘.lt IJ T

Sabre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "Un factor de gran importancia i tener en cuenta en los casos en que se discute la confusion es la
coexistencid anterior de las marcas en pugna, Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registraca y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de fa
inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.”, Por consiguiente, entre las miarcas en pugna, no existe
similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa ||mgrnl.‘1.|d. (ue contienen elementos
diferencliadores y en su congunto, son disiimles, onginales y distintivas una de la otra en todos los planos de
comparacion, pudiendo eventualmente coexistir paciticamente en el seno consumidar, =ssssseresresee

Quee, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccidn General arribaa
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sy podrdn coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurmidin, ssssseemmermrmmmnmrnarnn.

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

Art, |¥ REVOCAR la Resoluciom N* 68 de fecha 26 de febrero de 2019 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos, -

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de vegistro de la marca *FRISON Y

E'T'[QUETN‘ Clase 35, E :I-:|I1-1|u'|!1lu N® 2?!25!2[}15 solicitada a unmlm* de SAMBARIE S.R.L.

Art. 39 NOTIFIQUESE por Cédula, «-oseeomiimnmiaiiinn. g g T LR frens

1 reeton {-:n.1n

=] ad

']I.'::::u::'?" ; i -..:.d nibectnd
e :

DR HEY T MARCAS" = Jorge Otamendi. 97 Bl Caia, Alwebsdo Pernon, J0E7
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N* 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE

51R¢LpC.Ep[|----------'---------'----------------'----------'-"-""------""‘"""'""'""I'4I|IIII||IIIIIll'lll-{[llllIi-ld-ll.l-..d..'iii
Asuncion, 7 9 MAY 7026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SAMBARIE S.R.L.
C.EIL contra la Resolucion N® 67 de fecha 26 de febrero de 2019, dictada por la Direecidn de Asuntos
Marrﬂﬁnﬁ]jngi”ﬁnsr R e T e T e e L T LT

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma SAMBARIE
S.RL. CEL e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 67 de fecha 26 de febrero de 2019,
dictada por la direccion de asuntos marcarios LIUEIOSOs <« ccsesmrarmmeisunsimesmsmmss s mirmrs s

Que, en fecha 27 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
(¢ I e B

Que, en fecha 26 de mayo de 2021, el representante convencional de SAMBARIE S.R.L. CEL exprest
agravios; dictindose en fecha 16 de junio 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito
de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ey

Que, en fecha 30 de septiembre de 2021 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
C.C. FILSON CO. por no contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado
decaido el derecho que dejo de usar y se llamd autos para resolver en fecha 16 de diclembre de 2021000

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) Que, realizado el cotejo de las marcas en pugna surge
prima facie fa similitud entre las mismas, existe una identidad ideologica absolutamente similar, entre las

cual se desprende ya posee registro y por ende también podid confundivias mas ficilmente, y ademiis
agregando en hecho que existe una semejanza absoluta en cuanto a los productos protegidos, comao es en
el caso de autos. Que, existiendo una clara y evidente RELACION CONCEPTUAL entre las marcas en pugna,
los consumidores podran caer en la confusion respecto al servicio propiamente diche y en cuanto al
verdadero origen de los mismos, en razon de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y g
también existe un mismo producto protegicdo por la marea oponente ()5 -s-r-smsmmserm s s

Que, se agravia el apelante SAMBARIE S.R.L. CEL, vy entre otros argumentos expresa: *f.) la
fundamentacion expuesta anteriormente resulta insuficlente por varios motivos, siendo el primero y
probablemente uno de los hechos mads relevantes el hecho de que el término "FRISON™ es una raza de
caballo procedente de la region de Frisia de los Paises Bajos, el caballo frison se puede ver con frecuencia
en exhibiciones ecuestres ../.. Por lo tanto, conceptualmente, hablando es imposible atirmar que existe
alguna similitud en este plano, porque la marca solicitada por mi mandante hace alusion a una raza de
caballos mientras que la marca oponente es el nombre de una compania. En segundo lugar, tenemos que
considerar que el solo hecho de que ambas denominaciones tengan terminaciones similares :
suficientemente convincente a la hora de analizar si se producird la confusion que la_cq
alega../..Que, pongo a consideracion de la Sra. Directora, que mi mandante ha solicitado la ﬁﬁ;_._\ 1

; i rekanra Generdl Tpjciin
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N°® 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE

S.RL. CELsmsrererssssansnasassnnnens - — T ——=———~

FRISON en las clases 12,25,35,37 y 40: antes que la oponente en fecha 24 de junio de 2015 dos de ellas ya
fueron concedidas y la oponente ha presentado sus pedidos de FILSON en las clases 18, 25 y 35 fecha 13 de
abril de 2016 como se puede observar en el sistema informatico de [a DINAPI - -eeseveesismmin.

Que, corresponde @ esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
II ittj rl]{ltﬂhtl '. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente gque el mismo sea realizado
desde una wvisibn 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 anédlisis desde la 6ptica de los eventuales
CORBUMICOTRE, s==sssssssrsssnssssssssnsnsnnsnsnsnsnsssnnns b bmssss i sssssisss sEasisnssists sasisansiissosnts smamamhasasnnnmmsennnsnns

Quie, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denoninacion sohcitada “FRISON® (Clase 12)
frente o la marca oponente registrada *FILSON" (Clases 18, 25 y 35), se advierte que, si bien ambas marcas
comparten la letra inicial ("F*) v la terminacion ("SON®), dichos elementos comunes resultan insuficientes
para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras
denominativas, configuran signos claramente diferenciables.=-==omeeercmmm e

Que, al realizar el andlisis fonético debe tenerse en cuenta el ndmero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ritmo y acentuacion. Si bien ambas son denominaciones bisilabas, el sonido de la
pronunciacion de los elementos es distinta, La marca solicitada se articula fonéticamente como "FRI-SON",
donde la primera es fuerte y vibrante ("FR"), a diferencia de la marca oponente "FIL-SON", cuya primera
silaba es mas suave ("FIL"), diferencias que anulan cualquier posible similitud fonética entre ambos signos,
lo que se puede corroborar en el SIguiente cotejor -«---=--ssreemrmaannnaes Pressresssiesiseessasssssssaans e naan

FRISON {rmarca solicitada), y
FILSON {marca oponente)

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

Que, ul respecto, lus "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefalan cuanto
sigue: () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del niimero y la
secuencla de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de Jos signos (por ejemplo, los elementos denominativas separados o unidos
mediante gutones) [..] EI examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fondtica estard determinada por las silabas comunes y s
combinacton idéntica o similar. Por epemplo, los siguientes signos denominativos contienen a
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son
diferentes: Sygno antertor CLENOSAN Signo postenor ALEOSAN '[...] En principio, las coj

I Miweckan Muchkotil de Fro

poealand Dntelectual (EINARLL, firecioees pass of evamen e mancas s Py, ppo 147, 26y 208, Disponibile
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FRISON Y ET'IQUETA." Clase 12, EXPEDIENTE N* 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE

SRLCEL - ] N TR T NN N RN N

parte inictal de los signos denominativos pesan mis al apreciar la similitud que las comcidencias en la parte
central o final de los signos, Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos, Las coincidencias que se produzean respecto de fa parte final de los signos causan una
similitud visual menor que los elementos gue aparecen al comienzo, Del mismao mode, las silabas o fonemas
coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mis al apreciar su
ST PN BICR o ) oo s riassmesmmereveshonsreresmemiteprosoriassmsnisssmisesestsenssnssnsssbresenivesosssbusntrinusmsss st bes

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusidn de Marcas™ explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "Ef mero hecho de utilizar el tnico signo que compone una marea, para utilizarlo
en conjunto con ofros elementos, en oira marca, no necesariamente fmplica que esas marcas sean
confundibles.™ Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
presente BT e o R i C a m  n m

No obstante, en ¢l caso de autos corresponde asimismo efectuar un analisis conceptual de los signos
confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocacidn o contenido
conceptual susceptible de incidir en su percepcion global. En tal sentido, debe sefalarse que la
denominacion de la marca solicitada “FRISON" no constituye una expresién meramente arbitraria o de
fantasia, sino que posee un significado propia y definido. El vocablo “frisdn"se refiere principalmente a una
famosa raza equina originaria de los Paises Bajos, y hace referencia tanto al idioma como al grupo étnico de
la region de Frisia,' Por el contrario, la marca oponente “FILSON" transmite un concepto completamente
distinto, encontrindose vinculada de manera directa a una persona determinada y al origen empresarial de
sus productos, La denominacion tiene su origen en el apellido de “Clinton Clarence Filson™, fundador de
"C.C Filson', una compania estadounidense que desde 1897 se dedica a la fabricacion y distribucion de
articulos para aficionados a las actividades al aire libre, En consecuencia, ambos signos poseen una carga
conceptual concreta, identificable y manifiestamente distinta, -----=essmrs e

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr, jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas™ nos dice:
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca™y
luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia ¢l que una de las marcas tenga un
contenide conceptual, o ambas, si son diferentes.” El ptiblico consumidor podrd recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras similitudes graficas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentados evocan ideas completamente distintas y generan en el piblico consumidor impresiones
conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera significativa cualquier
eventual riesgo de confusién o asociacion indebida re\pecm del nngen EI'I'IF'JH‘SHTIH] de los prndurtm 0
servicios identificad g, -« -coseererm e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifs
titular solicitante SAMBARIE S.RL. CEL, posee las siguientes marcas registradas: “FRISO
Registro N°432765; “FRISON" Clase 40, Registro N*448033, Por consiguiente, el titular de la solicitiid

Star que il
Clase 17,

' Sdnchez Herrero, Andrés, "Confimion oe Marcas® Editonal La Loy, Asuncidn, 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 67 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FRISON Y ETIQUETA", Clase 12, EXPEDIENTE N* 28487/2015, SOLICITADA POR SAMBARIE
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ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacion similar, los cuales ya coexisten con las marcas
oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteceion de otra version de una
rTldlLd tII.IE F I E‘._I F}tﬁltl.lr‘llite e e e

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia @ tener en cuenta en los casos en gue se discute la contusion es la
coexistencia anterior de fas marcas en pugna, Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registracha y i otra no o ambas de hecho, sin que se havan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.”, Por consiguiente, entre las marcas en pugna, no existe
similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que contienen elementos
diferenciadores y en su conjunto, son disitmiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de
comparacion, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, ==-=sss=ssesessssssaaans

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccidn General arriba a
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podrin coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, -o-ssrseeremmmmmmsmmeiiins

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N 67 de fecha 26 de febrero de 2019 dictada pur la Direccidn de
Asuntos Marcarios [HIHUHLJ& T T T T T -

i ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “FRISON Y
EHQUETA. Clase 12, “I""l"-‘”“' N* 2543?.-‘1015 solicitada a nombre de SAMBARIE S.R.L.
C.Elcssesusssannananas

Art. 3¢ N'UTTFTQUESE por Cédula.

13 Lnstaldo

l}ufcluru{. pal ina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “Natrig", Clase 05, EXPEDIENTE N°® 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA §.A.-e==ssrsssnssanas

Asuncion, 2 § MAY 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de QUIMFA S.A.
contra la Resolucion N* 979 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Direccidn de Asuntos
Mar "ﬂriﬂ'ﬁ Litigiﬂﬁ“&‘ 'jr’: S

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma QUIMFA
S.A. ¢ interpone recuarso de apelacion contra la Resolucion N® 979 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada
por la direccion de asuntos marcarios LIZIOS0s,«sseesseismmmimiiianimmmiessisssnssnas s rsssssesssssasssnes

Que, en fecha 20 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apﬂagiﬁn 1I'It!"l‘|'lllf'ﬁlﬂ. I B 0 0 0 i e i o W o S 0 0 A i S e S e

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de QUIMFA S.A. expreso agravios;
dictindose en fecha 13 de junio 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley,--sseeeeemrrmemncnnn...

Que, en fecha 26 de julio de 2024 el representante convencional de BIOFARMA contestd el traslado
de los agravios, Esta Direccidn dictd la providencia de Autos para Resolver en fecha 04 de septiembre de

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluciton recurrida considera: *(..) Que, en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar
gue entre las mismas existen semejanzas en el aspecto denominativo, comparten gran parte de sus
denominaciones, solamente difieren en la desinencia, al contestarlas NATRI-G - NATRI-LIX se nota que
poseen similitudes en los aspectos visual, fonético e ideologico. Que, esta direceion eonsidera que la marca
registrada oponente, pretenden identificar productos de la misma clase, circunstancia que agrava la
posibilidad de confusionfasociacion de marcas por piiblico consunudor, Que, la marca solicitada no retine
los requisitos de novedad, especialidad y originalidad; y se halla incursa en la causal prolibitiva de registro
estipulada en el inciso 1" del articulo 2 de la Ley 1294/98, (., )" ==+=reererssmsssasssssssmmssssismmenmimssinsmsannssas s

Que, se agravia el apelante QUIMFA S.A., v entre otras argumentos expresa: "(.) Primeramente, la
presente denominacion hace alusidn al Lamotrigina que es "usado come medicamento, especialmente para
la epilepsia y el trastorno bipolar./.. Mientras que la marca base de oposicion esti compuesto por e/
firmaca INDAPAMIDA que sirve para “Diurético tlazidico, Antihipertensivo de accidn prolongada. A fo
expuesto anteriormente le sumamos lo mencionado por la Ley N* 1119/97 sobre "PRODUCTOS DE LA
SALUD Y OTROS" especificamente en su Art. 18 Inciso | "Como norma general, los medicamentos sdlo serin
dispensados con receta, La autoridad sanitaria nactonal establecerd los requisitos minimos, caracteristicas y
plazo de validez de las recetas™ no pudiendo ser asociadas ambas denominaciones va que el piblico
consumidor sabri diferenciarlas de acuerdo a lo prescripto en su respectiva receta emitica '
correspondiente”,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "Natrig", Clase 05, EXPEDIENTE N* 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.--==-===ssssssss-
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Que, lu representante convencional de Blofarma manifiesta en su escrito de contestacion del traslado
de los agravios: “(..) Tal como puede observarse ambas marcas se encuentran compuestas por un solo
elemento y ambas comienzan su estructura gramatical con el mismo término “NATRIY, Al ser pronunciadas
una seguida de la otra, “NATRIG® < “NATRILIX™ dejan fa misma tmpresion y recuerdo en la mente del
consumidor, La adicion de la consonante "G en la solicitud, no se configura como un elemento
diferencrador suficiente para que sea viable el registro de la marca../.. Es importante mencionar que
adleinis de las simifitudes expuestas mas arriba ambos contienen indapamida como su ingrediente activo
princtpal. La indapamida es un divrético tazidico que ayuda a eliminar el exceso de liguidos del cuerpo y a
reducir la presidn arterial. Por lo que el caso de eventual coexistencra es inexistente ya que se podria
mducty directamente a la confusion en ef pablico consumidor,. /.. Dicha limitacion de sus productos no es
suficiente para diferenciarse de los productos protegidos con anterioridad por mi mandante por lo que
prese a la modificacion de los productos de e adversa se puede notar que sigue habrendo una estrecha
relacion entre los misiios (i) o st s st s s s s s s s a se s s a s am s sans

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
“"_‘Prpku:bﬁl[jl-u--u..q--u-a--.-"..-u-..-.u-a.p.-a...p-u----.u----...-.q..-."....u..................................................

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

rll””'”ﬂiill'r&"!. L e T P Y P e P

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacion solicitada *“NATRIG" (Clase 05)
frente a la marca oponente registrada *“NATRILIX" (Clase 05), se advierte que, si bien ambas marcas
comparten las cinco letras iniciales (N-A“T-R1), dichos elementos comunes resultan insuficientes para
generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras
denominativas, configuran signos claramente diferenciables. oo

Quie, al realizar el andlisis fonetico debe tenerse en cuenta el ndmero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ritmo y acentuacion. Al respecto, la marca en tramite se articula en dos silabas como
"NA-TRIG" y la marca oponente presenta una extension mayor de tres silabas, "NA-TRI-LIX", lgualmente, las
denominaciones de la marca solicitada y lo oponente difieren en la composicion de sus respectivos sufijos:
G- LIX, es asi que, aunqgue las nismas compartan sus ralces, esta diferencia en sus terminaciones
ortogrificas genera distincion fonética, debidao que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos
que la impresion auditiva que generan ambas es disimil: NATRIG - NATRILIX. Estas variaciones
estructurales  descartan  cualquier semejanza ortogrifica y auditiva relevante, como se ilustra a

i ”“i;””"“ T 1 RS R NP SR S  Rpa

NATRIG (marca solicitada), v
NATRILIX  (marca oponernte)

Que, por consiguiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en s

composicion grafica y configuracion fonetica, circunstancias que reducen significativa lquier
A resmgsssnssdedigassflesasafsaniee
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “Natrig”, Clase 05, EXPEDIENTE N* 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S.A-s-ssssressssenas

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particoalas
comtnes cuando no constitiyen por si mismos ef signo distintive,” En ese sentido, como es sabida, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintive y no a sus elementos tamadaos de
forma aislada. Por ello ¢abe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada "NATRILIX" 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 -atn en la misma clase- toda vez qul_- la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca antenior, s

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefalan cuanto
sigue: "(..) Al analizar ef riesgo de confusion entre dos signos aplicados a productos o servicios similares es
necesario teper en cuenta el grado de atencion gue suelen ejercer los consumidores pertinentes,./..E/
grado de atencién de un consumidor puede depender del tipo de producto o servicio de que se trite, v si ef
consumidor es profesional o especializado. Cabe suponer que los consumidores que operan en un campo
profesional o especializado tendrin menos probabilidades de confundirse cuando adquieran productos o
servicios gque les sean familiares o que estén acostumbrados a comprar, Un factor que determina el grade de
atencion del consumidor es su nivel de implicacion en la compra de un producto o servicio, Esto a su vez
puede depender del nivel de importancia de la compra es para ese consumidor. Cuanto mayor sea la
importancia de fa compra de un producto o servicto, mayor serd la atencion del comprador. Esto, a su vez,
tenderd a reducir fa probabilidad de que el comprador sea confundido o engafiado ante marcas similares,
Cabe suponer que habrd un alto grado de atencion de parte de los consumidores que compran produetos o
servicios que son caros, de adquisicion poco frecuente o potencialmente peligrosos. Por efemplo, las
compras de productos como un automadvil o una computadora, o servicios come asesoramiento médico o
financiero, generalmente conllevan un mavor cuidado por los consumidores, Lo mismo si se trata de
productos como los medicamentas, dependiendo de que el producto sea vendido solo bajo prescripeidn
médica o que esté en venta libre, Por el contrario, cabe esperar un menor nivel de atencion con respecto i
las compras rutinarias de productos de la vida corriente o poco costosos, coma los alimentos bisicos y
PIOQUCLOS SHINIAPES. (.., ) werereesnmrersnsrnssrmnssans s s st e s s e s s p e s p e r e s ra s s m e s e s s s as s R E s s a s e s rn e saranas

Que, la tutela del interés general y la proteccion del consumidor constituyen el eje rector de las
decisiones de la Direccion General de la Propiedad Intelectual, En este contexto, al quedar en evidencia
que los elementos de hecho no justifican una denegacion total de la solicitud, el registro de la marca
NATRIG deviene viable mediante una aplicacion arménica y proporcional de la normativa vigente, Al
respecto, el articulo 6” de la Ley N® 1294/98 faculta expresamente a la Direccion a conceder el registro de
forma delimitada para proteger el interés del piblico sin lesionar el derecho del solicitante, senalando que:
“..La Direccion de la Propiedad Industrial en interés del piblico, podra denegar el registro de una marca
idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o serviclo, con notificacion al
solicitante, atn mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podri
concederse silo para alguno de los productes o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una
limitacidn para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegacidn total..” -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccidn Geng il i
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y pog '
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, «-seeeeeees
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 979 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “Natrig", Clase 05, EXPEDIENTE N*® 06595/2022, SOLICITADA POR QUIMFA S. A -+-sessscsesnnsas

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

Art. |2 REVOCAR la Resolucion N° 979 de techa 29 de w;:tumhru- de 2022 dictada pur la
Direcoidm de Asuntos Mar drios Litigiosos, =

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de re :
05, Expediente N® 06595/2022, solicitada a nombre de QUIMFA S.A.

Art, 39 NOTIFIQUESE por Cirdula, ««eeemememmmensmininnnniiens L margennnnncnnnaennee e
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N* 1700 DE
FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETE Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 10055/2022,
SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEL-++-++s-xsesssesssssesarasssnssasssssmsnesmsssess

Asuncion, 19 W AY 2016

VISTO: El recurso de reconsideracitn y apelacion interpuesto por el representante convencional de
la firma Maria Mercedes Luciana Yegros Semidei contra las Resoluciones N* 550 de fecha 31 de marzo de
1023 y N* 1700 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictadas por la Direccion de Marcas, y; -«----rsseemeeeneaana

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma Maria
Mercedes Luciana Yegros Semidei ¢ interpone recurso de apelacion contra las Resoluciones N* 550 de
fecha 31 de marzo de 2023 y N° 1700 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictadas por la Direccidn de
LT e T T LT T T Lt L L T T T p—

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
angaciﬁn intﬂrpupstni ......................................................................................................

Que, en fecha 27 de diciembre de 2024, ¢l representante convencional de Maria Mercedes Luciana
Yegrus Semidei :.-xpn:-m agravios; y esta Direccidn llamd autos p.lr.l resolver en fecha 10 de enero de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera . ) Que habiendose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca; Expediente 2017-1779618
Denominacion ARETE ALMACENES Clase 35 Registro 470826 Titular Alimentos Especiales S.a [PY]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear pesgo de confusion entre los consumidores.-, por Jo que de
conformidad al articulo 6 de fa Ley 1294798 de Marcas, no ha lugar i lo solicitado® cseeeeeeeesmsnmsnmnsrmerans.

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa; “(..) Que, el fundamento esgrimido
resulta insuficiente para denegar el registro de la marca solicitada en razdn de que las solicitudes fueron
depositadas en diterentes clases, es decin, las coberturas son distintas v ne se encuentran relacionadas, La
marca antecedente protege la oferta de productos en un supermercado mientras que mi mandante
productos comprendidos en la clase 03./. Partiendo de esta base, es imposible que el consumidor
confunda un supermercado con cosméticos o perfumes. (.) "

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
““Erp‘uﬁ'ﬁtﬁ. R 0 e 0 P ol e sl o e e A A I B I R e i il

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

Que, al analizar los aspectos ortograficos, fonéticos y auditivos de la denominacidn_solicitacda
“ARETE" frente a la marca previamente registracla “ARETE ALMACENES", se advierte que @
presentan diferencias sustanciales en su composicion y percepeion global, En primer té
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N° 1700 DE
FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETE Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 10055/2022,
SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEL--=-===s=ssssseresssiarenccscnacnsnancnnncacnenss

constituye una denominacion breve, compuesta por un solo vocablo, mientras que la marca antecedente
posee una estructura mis extensa y complep, imtegrada por dos vocablos (*ARETE" y "ALMACENES™), lo
que genera un ntmo de pronunciacion distinto y facilmente identificable por el consumidor medio, =-=-----

Que, @l elemento comun resulta insuliciente para generar confusion, ya que, considerados en su
conjunto ¥ dentro de  sus respectivas estructuras  denominativas, configuran signos  claramente
diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud,
estructura, composicion grifica, asi como en su configuracion fonética y auditiva, lo que reduce
significativamente cualgquier nesgo de confusion o de asociacion indebida en el mercado, Ello se corrobora
o el BT T LI # o e s s L B H S e SR S b b e b n s sn s

ARETE (soficitada), )

ARETE ALMACENES  (marca base de rechiazo)

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto siguet “El mero hecho de unlizar el tnico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesarfamente implica gue esas marcas sean
confundibles. ™, Vemos que el hecho de compartir clertos elementos no resulta suficiente para justificar el
rechazo, maxime si se consideran los demis aspectos evaluados conjuntamente en la presente resolucion.--

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente *ARETE ALMACENES”, se encuentra bajo el
registro N* 470826 en la glase 35 a fin de proteger los siguientes gervicios: “.Servicios de ventas de articulos
propios de un supermercadeo, en particular productos comestibles y belbidas; servicios de publicidad...”, En
cambio, la marca solicitada *ARETE" busca proteger " Todos...” productos de la glase 03 del nomenclador
olicial, s cual comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, asi como las
preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros dmbitos’, De la comparacion claramente se
colige, que las marcas analizadas, se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional,
Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexion competitiva comercial
directa y apuntan a un ptiblico consumidor distingo, s=ssessssmmmmmmameas sersesibsiessies

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 Ta 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
salicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
P“[ﬁ“ DT ol Ll £ 1T PSS P RN -

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una 4
etigqueta que conforma la marca solicitada. En este caso, la marca solicitada poseg una eligugl

USdncher Herrero, Andrés. “Confusicon de Marcas™ Ediborial La Ley, Asuancidn, 2009, ’ N
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N* 1700 DE
FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETE Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N* 10055/2022,
SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEL -+« seseernsnanrenanran s

en la figura de un rombo de doble linea con puntos en los vértices, que contiene en el centro la
denominacién “ARETE" en letras maytisculas y tipografia de color negro, En contraste, la marca base del
rechazo carece de etiqueta, al tratarse de una marca denominativa, En sintesis, la marca sohcitada incorpora
elementos graficos y de fantasia suficientes para diferenciarse de la marca antecedente, circunstancia que
reduce significativamente cualquier posibilidad de confusion o asoctacion en el piblico consumidor,=-««--

Marca antecedente

Denominativia-

Que, ademis de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin la bisqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion, se puede advertir que Maria
Mercedes Luciana Yegros Semidei (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas:
"ARETE" clase 41 Registro N 561160; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro
concedido, bajo una denominacién similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende
la proteccian de otra versién de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su
identidad visual y R R o i L L i L B e e e e e e

Que, sabre el punto, Jorge Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute Ja confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna, Una coexistencia en ef 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.™, -« oo,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 550 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y N° 1700 DE
FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ARETE Y ETIQUETA", Clise 03, EXPEDIENTE N°® 10055/2022,

SOLICITADO POR MARIA MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEL.-- EetrssmsmssesEssEsEseRaRT AR AR RRnE..
PORTANTQ,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N* 550 de fecha 31 de marzo de 2023 }r N* 1700 de fecha
07 de noviembre de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas.-- S i i e

Art. 29 ORDENAR | prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca “ARETE
Y ETIQUETA", Clase 03, Expediente N® 100585/2022, solicitada a nombre de MARIA
MERCEDES LUCIANA YEGROS SEMIDEIL - eermsssssssassssanaasnaaas

Art, 3¢ NDTLFiQUESE POr Céduli, sesesmeesmessmmranasns
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 2026 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N* 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA
U R R TTT L, ===t il 5 e e i s e e e e i i

Asunciom, iﬂ HM EGEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LUIS FERNANDO
PARCERISA BRUNETTI, contra la Resolucion N* 2026 de fecha 16 de noviembre de 2022, dltt.ui.l [mr li
Direccion de Marcas, yi.---esssssmesmmma.. e P T

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de LUIS
FERNANDO PARCERISA BRUNETTI, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N® 2026
de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas,-=---sceseeeesemmm...

Que, en fecha 07 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
'EHIE’TPILH:"HH‘I-.'"""'"“"""“'"““"'-"*‘-‘--*----‘----*"-"--"-'-"---"-""----""------"--r"--nn-n--u .............

Que, en fecha 26 de enero de 2024, el representante convencional de LUIS FERNANDO PARCERISA
BRUNETTI, expresd agravios, Esta Direccion General tiene por pu*qc ntada la expresion de agravios y Hama
autos para resolver en fecha 30 de enern de 2024, cccvveiemimnmiiinnininenarscs s s s s e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "(.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de fa marca: Expediente
2020-2007360 Denominacion AROMA MAISON Clase 03 Registro 531844 Titular Maria Alejandra Abbate
Centurion [PY] Expediente 2020-206332 Denominacion AROMA HOME Clase 03 Registro 514457 Titular
Myriam Hortencia Abbate Centurion [PY], Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, miy
semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear Hesgo de confusion entre
los consumidores.- por fo que de conformidad al articulo 8¢ de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a o
ARG s 1 s rrssmmr et e st sama s e e S A A SR SR RS BEAN TSR A A

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “C.) En primer lugar, debe notarse
que la Direccion de Marcas no examing las marcas en su conpunto, £n la comparacion realizada, es posible
observar que dicho examen fue realizado dnicamente entre fas palabras AROMA, sin considerar el resto de
las palabras. Debe notarse que las mareas introdvcen la palabra en Guarani "ROGA", Ia inglesa “HOME" )
francesa "MAISON®../.. Las palabras del idioma HOME y MAISON, no son de uso comiin del piblico
consumidor en nuestra Republica. Ambas palabras no consisten en expresiones habitualmente utilizadas
por el consumidor. No resultan extranferismos v menos ain han sido incorporados 4l idioma
castellano.../..Siendo asf, la confrontacion realizada entre AROMA ROGA vy AROMA HOME y AROMA
MAISON, carece de valor al haberse omitido componentes esenciales de las marcas, stendo confrontadas
palabras aisladas y no las marcas en su confunto {... )% s-«ssssseesnmmmmieianns s s s s s sassae

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del r
jnfﬂrpuﬂsnl ........................................................................................................
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 2026 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N*® 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA

BRLINETT L rviosnentmnanunssnpancumisennpespsnsstweseasememss seainsomonnisoasisnse s ynass msoumonss famionaenisiasiodtsssmsmadpss

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 o propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas imitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho @ CONMBHITULE UG [TIEECE, ===t mnomsm s s s s smm e m i s o 12 8 R i i R R 2 B B i = m w8

Que, en primer térming, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
critenio gue debe primar a la hora de determimar st existe posibilidad de confusian entre las mismas,----------

Quie, corresponde a esta instancia admimistrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre lu solicitud de registro de la marca "AROMA ROGA" Clase 03 y las marcas "AROMA MAISON" Clase 03
y "AROMA HOME" Clase 03, bases del rechazo, En tal sentido, al efectuar el contraste ortografico y fonético
entre los signos analizados, se advierte que la marca solicitante reproduce integramente, y en el mismo
orden, las cinco letras que conforman el vocablo predominante "AROMA”, elemento distintivo central
dentro de las denominaciones de las marcas registradas. Esta coincidencia gerera una marcada proximidad
grafica y fonética entre ambos signos, dado que el termino compartido constituye el componente de mayor
fuerza identificatoria en la percepcion del consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la
similitud grifica y fonética entre las marcas mencionauis; -«----ssemmm s s

AROMA ROGA (solicitada), v
AROMA MAISON {roarca base de rechazo)
AROMA HOME {marca base de rechazo)

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismao efectuar un andlisis conceptual de los signos
confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una 1dea, evocacion o contenido
conceptual susceptible de incidir en su percepaion global, En ese sentido, todas las marcas poseen en sus
denominaciones la palabra *"AROMA" el cual alude al *perfume u olor muy agradable”, —-sseeeseminnnncnea..

Quie, en primer término, al confrontar la solicitud "AROMA ROGA" con la marca anterior *"AROMA
MAISON®, se advierte que ambas comparten de forma identica el vocablo inicial *AROMA®, Respecto al
segundo elemento ("MAISON"), de acuerdo con las Directrices para el Examen de Marcas, el hecho de que
un signo denominativo constituya una traduccion en lengua extranjera no es relevante para la
comparacion conceptual si el piblico no conoce o no entiende el término. Al ser “MAISON" un término en
el idioma francés, resulta ajeno al conocimiento generalizado del consumdor promedio paraguayo, por lo
que carece de contenido semantico directo para este, En consecuencia, la carga conceptual y el recuerdo
de dicha marca recaen exclusivamente sobre la palabra Ln:nu[:-rvrr-‘uh[v "AROMA", generando una similitud
innegable que capta la atencion del consumidor. - e e e

Que, en segundo término, al cotejar el signo solicitado frente a la marca "AROMA HOME", la
reviste ung identidad conceptual 'Pll..‘r'l'.l. Ambas marcas se complementan con s térm
(puaran() y "HOME® (inglés). Las normativas de examen establecen que existe similitud cong
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 2026 DE FECHA l; DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AROMA ROGA", Clase 03, EXPEDIENTE N® 105255/2021, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO PARCERISA

L1 1 S,

las palabras tienen el mismo significado o se refieren a conceptos que son sindnimos o traducciones
asociables en la mente del consumidor, Considerando el contexto bilingtie v el manejo del idioma inglés
basico en el comercio local, el piblico pertinente comprende sin esfuerzo que *"HOME® v "ROGA" son
traclucciones directas, Por tanto, ambos signos comunican exactamente la misma idea central: *Casa oo
Aromas”. En consecuencia, sea por la fuerte identidad basada en el término principal "AROMA’ (frente a
Maison), o por constituir la traduccion exacta de una misma idea (frente a Home), la marca solicitada carece
de la aptitud para coexistir pacificamente, deviniendo en la imposibilidad de su registro a fin de resguardar
al piiblico consumidor del evidente riesgo de confusion y asociaciin, == .

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, v teniendo en cuenta lo sefialado anteriormente,
vemos que la marca en trimite de registro "AROMA ROGA" pretende abtener la cobertura de productos de
la Clase 03, especificamente de: “.Productos comprendidos en la clase 3 tales como; productos de
perfumerfa, aceites esenciales, cosméticos, bases para perfumes de flores, difusores de perfinnes de
ambiente con varillas’, Por otra parte, la marca base de rechazo *AROMA HOME" registro N* 514457 posee la
cobertura para todos los productas de la Clase 03 del nomenclador internacional, De la comparacion se
colige, que las marcas analizadas no solo presentan similitud grafica y fonética entre sus denominaciones,
debe sumarse el hecho de que ambas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional y buscan proteger los mismos productos . Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusion
en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marea solicitada,-««-oeeeermmesmem .

Que, ésta Direccion estima que, ademdis del Art, 62 de la Ley N* 1294/98 mencionado por el A-quo, |
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art, 2 Inc 1) de la Ley 1294798, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios diferentes, cuando pudicran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa marea, situacion
que acontece en el caso de autos, ¥ teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera 1al que el
consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las
ITUISITIAS, == =nrssrsessnssmnsnsensnsnennsssne s se s ae s e s ra s aeas s o e f e S e e as s 4Eas 4t s et sanssunsssnenssesnennsnnnssrsssnsnss

Que, ahondando atin mias en el andilisis, 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 ef
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica,
La prohibicidn del inc, a) rige, en principio, cuando ambas marcas van i distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o bisica que impide esta clase de
COBXIETARCIAS O 5 13 HICH ™ s v sn s rmnnsrmsisaassrassssntessstassssassssassrsssasssmsmaissasiasssanatatanesssssnassinnsstnens

Que, entre los fundamentos esgrimidos por ¢l apelante, encontramos que recurre a alirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas analizadas podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea, vemos que el resultado que
arraja la vision en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusion entre las marcas ana

&
VUDERECHO [PE MARCAS® = |orge Otarmend), 9 Fal. CARA, Abseleedo Perrat, 2017 ﬁr
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2026 DE FECHA l-& DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AROMA EDGN‘ Clue 93 EXPEDIENTE N* 105255.&02] SDL[CTTADD P'DR LU[S FERNANDO PARCERISA
BRUNETT].-- - R PSRBT A AN S AN

ROGA" no podrd coexistr con la marca antecedente "AROMA HOME®, con la cual |:-rewnm Mas semejanzas
que diferencias,- . :

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arnba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitive del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Articulo 22 inciso f)
y el Articulo 6Y de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es critenio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucion apelada por ser insastenible una coexistencia pacifica entre las

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

Art, | CONFIRMAR la Resolucion N* 2026 de fecha 16 de noviembre de 2022 dictada por la
[)'rr‘lk“}n dlr M'I“'L'H:‘I'. AR E S SR E R R R

Art. 29 ORDENAR ol archivo de la solicitud de registro de la marca “AROMA ROGA”, Clase
03, Expediente N* lﬂi.&‘iE:‘iﬂll sulicitada a nombre de LUIS FERNANDO PARCERISA

BRUNETTI.--
s % -....a.a.. -
;s-
W . ‘
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N? 1482 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON
LECHON Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 89990/2018, SOLICITADO POR JULIO DANIEL OTANO

ACDETA, mmereem e s s s ar s s s s e s s s s s s e s s s s s r e a e S SE AN E AT TR TS SN RS TR TR RETAAT AT TR TR

Asuncion, 7 8 MAY 7028

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Jullo Daniel Otafio
Acosta, contra la Resolucion NY 1482 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Direccidon de Marcas,

:rl'. ------------------------------------------ rETTTEET TR ERTRFTTTERNT . TsEwETEEERNREEE T RIS TENI RN F N RS EE RN AR

RESULTA.:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de Julie Danjel
Otafio Acosta ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de li Resolucion N? 1482 de fecha 11 de
“u\.lie|nhr"_u de ln]g.dh‘:tada pur |H ”ll't,.".'.'ﬁ.'l(:ﬂl du MH'THEH“'"“""'"'""""""""""'"""'”"‘"'""""""“*""’”""

Que, en fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
Hpe]gciﬂ.n |ﬂtEI'Plll‘!‘!¢lU.'“"""'"""""'""""""'"""""""'"""""""'“'""'"""""""""'""""'"‘""'

Que, en fecha 09 de junio de 2020, el representante convencional de Julio Daniel Otafio Acosta
expreso agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 04 de ﬂﬁ“!‘itn L 1 e S P PSR PR ——————

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: .) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direceidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, gue dispone que no pueden constituir marcas; “Art, 2 Ine, e )., los que consistan
enteramente en un signo que sea ef nombre gendrico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describiv alguna caracterfstica del producto o servicio” La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad .f!grm.r con refacidn a los prmfm tos .gm' desea
proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitadn, ™ EEE TR T T PO PO P OO PRI PERREPRS

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; .. ) En ese sentide, debemos resaltar
que la marca solicitada por mi mandante no puede ser considerada descriptiva, sino evocativa de los
productos que pretende proteger, Ineluso, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Art, 10 de nuestra Ley
de Marcas.../.Asf también, mi representado no se rewvindica el uso exclusivo de la palabra LECHON, sine la
denominacion en conjunto DON LECHON, v para ello adjinto nuevas hojas ffr.*.'x't'.r‘ipmf;f.bz {9 RLCECTTET TR TP

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

iﬂtﬁ'r}]LlES[ﬂ.“" P TT—————————————————

Que, tal como lo expresa el Art, 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria Las

derecho a constituir Una MArca, --=«=sss-srrermrmss s eraes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1482 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DON
LECHON Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 89990/2018, SOLICITADO POR ]UL[CI DANIEL OTANO

. I T T T I E S,

Que, a los efectos de determinar si la soliciud de registro de marca *DON LECHON Y ETIQUETA”
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los HLU.L.EU.LE.HA qur solicita o se refiere a caracteristicas
proplas de los prodUctos que se desed AMPArar, ---s==ss-sssesressmsesesioenssasssssnssassssssnssarsssssnssssanssasasssss

Quie, la marca solicitante *DON LECHON Y E'HQUETA" pretende ul:-tt-ner la L:}Ewmlm de “Todos"los
jaroductos de la Clase 29 del noménclador internacional, la cual comprende principalmente los productos
alimenticios de origen animal, asi como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos
horticolas comestibles preparados o en conserva para su consuma’, En ese sentido, la palabra “lechon” por
si sola es deseriptiva y genérica para referirse a la carme de cerdo, Sin embargo, al combinarse con el titulo
"DON" ("DON LECHON"), el signo adquiere una personificacion o caricter inusual que le otorga fuerza
distintiva en su conjunto, alejandose de ser una simple descripaion. De ello se colige que, la combinacion
de los dos elementos mencionados, da lugar a una expresion gue, en su conjunto, no constituye la
designacion necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende
amparar con su SOlICItLI e mnsmrnssnsnsmanansss sansnn s st a s st Rt a St mna e st et Saasa e

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigues () No abstante, si debido al caricter inusual de fa combinacion de palabras en relacién con los
productos o servictas, el signo creara una impresion suficientemente alejada de la que resulta de la simple
adicion de los significados de los elementos, esa combinacion se considerard distintiva ./ una
combinacion de palabras que fuese suficientemente musual o fantasiosa como para crear una impresion lo
alegada del signiticado descriptivo de las p.;.h:‘;rr.n de base podria ser distintiva y funcionar como marca,

fie )"‘__...__...._“J.“_....“...... B RS R

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

Que, otro elemento relevante al momento de determmar la distintividad de una solicitud, es el disefio
de la etiqueta que la acompana. En este caso, la etiqueta muestra una figura irregular con un fondo negro y
bordes dorados. En el centro, resalta la palabra “Lechion®™ en color blanco y tipografia cursiva, Fm::ma de
esti, ¥ en un tamano menor, aparece la palabra en mayusculas “DON', también en color blanco,
una tipografli sin serifi o de tipo imprenta, En resumen, ki marca solicitada incorpora elementog

I"'| “.-"' ra Eflc*t
L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1482 DE FECHA 11 DE NOVIEMERE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *DON
LECHON Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 89990/2018, SOLICITADO POR JULIO DANIEL OTANO
s 1 . ——

marca solicitada

Zwlt@&t

Que, ahondando adn més en el andlisis, ¢l Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables v los deseriptivos que no lo son, Los signos
evocativos dan una jdea de codl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caradcterfsticas. A veoes, mads fue Lrnd h fea, se trata de una certeza, Vv oeslto ex fi 'lgf:‘rr Jruesto e, ile o
contrario, la marca seria enganiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, eteétera, La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesarfa o usual para aquello que se describe, La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grade, de fantasia. Al concederse una marca
evocitiva no se quita del dominio piiblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva®, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamend expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente e/
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto,” s«smsoseree.

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

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucidn N 1482 de fecha 1 de noviembre de 2019 dictada pul Lii
Direccidn de Marcas., e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “DON
LECHON Y E‘T'IQUETA" Clase 29, N® 89990/2018, solicitada a nombre de IULID
DANIEL OTANO ACOSTA.- seesieas - “as .

ATt.32  NOTIFIQUESE, --eeeesmresrosarunsssmrsnsrosesnns samniominss oo = SR, T

Claudia Pamdm Trstald:
Dyrectora Genotf Pitecina
Dipeccion Gegeral oot 2 ledunrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1,082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRESSAPP Y
ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N* 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE §,A,=+==sssssassnsuscssansenes

2 g WAY 202

Asuncidn,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Start Node S,A., contra
la Resolucion N® 1,082 de fecha 12 de jumio de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, yir-ssssseessemssconen

RESULTA:

Que, en fecha 05 de noviembre de 2018, se presenta el representante convencional de Start Node S.A.
e interpone Recurso de Apelacidon en contra de la Resolucion N2 1,082 de fecha 12 de junio de 2018, dictada
Fur 18 B LA (LB I B, s o wintoii mi eiim  g  WB  Pe  BAL B B BN A0 e 4 B e B S S B R e Ty o

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacion
jnterpuestﬂl .........................................................................................................................

Que, en fecha 12 de agosto de 2019, el representante convencional de Start Node S.A. exprest
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
24 de Iulig B N o i e s 55 e e e e B A A B

CONSIDERANDO;

Que, la mencionada Resolucidn considera que: *(.) 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 gue sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de gue se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describar alguna caracteristica del producto o servicio,”
En consecuencia no ha lugar a lo solicitado, eseese oot s s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..} Que, teniendo en cuenta la
resolucién dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta que la marca que se
pretende se torma de una denominacion de fantasia tormada por OCHO letras que a su vez se forman de
dos silabas lo que a su vez resulta un conjunto que esti muy lejos de constituir un signo genérico,
Efectivamente los elementos que forman la marca, estin ubicados de manera tal que constituyen un signo
novedoso, de fantasfa y muy caracteristico como se podrd verificar. Que. en nuestro pafs coexisten
numerosas marcas formadas por el término DRESS, por lo que no existen razones para impedir el registro
de Una marca como [a que 5e Pretende, (., ) s s s s s e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iT“f."rI.IHI;"SII.'l'.“"'“""""““'""""‘"'""""""""""""'“"'“‘""""'““'"""'““'"""""’"""“"'""“"'"

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, clertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considers ekl
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan
derecho a consHtUIr UNA MArCA, ==« = s el e

i i Intetind
i 14n .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1,082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRESSAPP Y
ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N*® 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE S.A.----==r===r=s=sszasmeenss

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DRESSAPP Y ETIQUETA" resulta
descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refiere a caracteristicas
Propias de 105 Servicios QUE Se desea QIMPATAr, -« s s wsssemsssmmsesms sttt s

Que, L marca solicitante pretende obtener cobertura para la totahdad de los servicios de la glase 35
del Clasificador Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran: “L.Servicios prestados por una
empresa cuya actividad consiste en publicar por cualquier medio de difusion, ofertas de vestidos,
confecclones y sus dccesotios pard que los consumidores pueden examinarlos y comprarlos,”. En ese
contexto, la denominacion solicitada “DRESSAPP Y ETIQUETA" se encuentra conformada por la
combinacion de los términos "DRESS" y "APP", ambos de uso corriente y ampliamente conocidos por el
consumidor medio, En efecto, el vocablo "DRESS", perteneciente al idioma inglés, significa “vestido”,
“mrenda de vestir® o “estilo™, mientras que “APP" constituye la abreviatura de la palabra inglesa
"application”, cominmente utilizada para referirse a una “aplicacion” o “programa informatico™, De ello se
colige que, la denomimacion pretendida se himita a unir dos vocablos de caracter descrniptivo, directamente
relacionadas con la naturaleza, finalidad y caracteristicas de los servicios que se pretende distinguir, esto es,
una aplicacion vinculada a vestidos, confecciones o articulos de moda.---sssmeemimmmcmmemnanne.

Que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, la marca solictada carece de la distintividad
exigida por la normativi marcana vigente, toda vez que transmite de manera inmediata y directa al ptblico
consumidor una referencia al servicio ofrecido, sin requerir esfuerzo imaginativo alguno. Por tal motivo, el
signo no puede ser considerado evocativo ni sugestivo, sino meramente descriptivo de los servicios
e L0 LT 1 1L P PSSP ———

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefalan cuanto
sighie: “f..) La razon de politica publica que subvace a este motivo de denegacion del registro es que no
deben  permitise  derechos  exclusivos  respecto de terminos  puramente  descriptivos  que  otros
comerciantes puedan necesitar utiizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
cempetic normalmente, Para ser considerado "descriptive’, un signo debe considerarse siempre en relacion
conr los productos o servicios para los que se utilizard la marca../..La Oficina denegara el registro de un
signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el piiblico
pertinente come una informacion sobre Jos productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el
signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamano de los productos o servicios../..En particular, las traducciones de palabras extranjeras deben
tratarse de la misma manera a efectos del examen de fos motivos de denegacion absolutos si el significado
traducido siguiera considerindose descriptivo./.Un signo gque consista en un términoe en otro idioma
también serd rechazado st es entendido por una parte considerable del publico en Paraguay. Se debe tomar
en cuenta el nivel de comprension por el publico pertinente de términos extranjeros en inglés, portuguds u
atras wdhomas extranferos en la medida en que esos términos fiubiesen sido -ldﬁpl'ﬂdm u
corrtente por el publico o los circulos comerclales del Pavaguay. ()" /;- ------ s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1,082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRESSAPP Y
ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N* 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE §.A ---+--- FaENTTes T

Que, la denominacion solicitada no serd percibida por el consumidor medio come un signo distintivo
capaz de identificar un origen empresarial concreto, mas bien, sera interpretada como una expresion de
cardcter comin que alude de forma directa a la naturaleza de los productos ofrecidos, Ademias, permitir su
registro implicaria conceder un derecho exclusivo sobre vocablos que deben permanecer disponibles para
que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan describir o referirse a productos de la
misma categoria, En consecuencia, el signo "DRESSAPP Y ETIQUETA" carece del grado minimo de
distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la funcion esencial de una
marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue, Por lo tanto, incurre en
una causal de irregistrabilidad debido a su cardcter descriptivo y de 0so comiin,-«ssse ...

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresion de
agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra
"DRESS", sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les
confieren la distintividad necesaria para adquirir la condicion de marea, exigencia prevista en el articulo |
de la L.—_u},: N.2 1294798 dit MATCAR, ~rrmsremmssssssasssisansasassassssesssnsssntsrsssnresssss s srstrrreras reers SR EITEsTErERFaaET SO

Que, también resulta pertinente citar la opinion de los junstas Gladys Esther Bareiro de Madica v
Carlos Alberto Madica, quienes sefalan:*(..) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene gue
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario ne pedri
funcionar coma tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan prudu('m.s 0 servicios, es decir, no son hibiles Pt ui.r'.-.'.rmgm'r pnrducm 0 su_-*n#w'unfgmm fer
otros (..)"" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mas ain teniendo en cuenta que la denominacion pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos, En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesana, la solicitud en tramite no cumple con uno de los
requisitos fundamentales para U registro COMO MIrEa,--=--=----=sss e s s s s aanes

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

por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, <o
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N 1,082 de fecha 12 de junio de 20)8 a por la
Direccian de Marcas, --«---eeeemmammmeaaee. sitierees vrvees
: staldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1.082 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRESSAPP Y
ETIQUETA®, Clase 35, EXPEDIENTE N* 54627/2017, SOLICITADO POR START NODE 8.A.-s==ssssscsscsscasacenceas

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “DRESSAPP Y
ETIQUETA", Clase 35, ifxiuﬂiwnw N® 54627/2017, solicitada a nombre de START
NODE S, -s++rssssasssasssasssnessssnsssssnsrsanssnsnsass

Art, 30 NOTIFIQUESE .--++2scssssssssnsscensnns ff.' "N N S, (A——
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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 "HONEY™, EXPEDIENTE 9617631, SOLICITADA POR ACERO 5.A.C.L-----

:

Asuncion, 79 MAY N28

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la
Resolucion Nro. 439 de fecha 31 de mayo de 2000, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;--—------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2000 se presenta el representante convencional del solicitante interpone
recurso de apelacion contra la Resolucién N° 439 de fecha 31 de mayo de 2000, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Liﬁgiﬂmsi e e e o e e s o o o b Skl 4 o i e S e e e

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, posteriormente siendo dictada la providencia
*Providencia de Reconstitucion de Expediente” en fecha 04 de noviembre de 2025, notificindose al solicitante en
fecha 18 de marzo de 2026 y al oponente en fecha 19 de marzo de 2026, -==--=r=r=r===r=mssrrmsmmmmss e s mn s s masn e mmmnnn

Que, en fecha 30 de abril de 2026 se concede la Resolucion de Reconstitucién Nro. 230, notificindose al solicitante
en fecha 20 de mayo de 2026 y al oponente en fecha 21 de mayo de 2026,--------=esesm e smms e

Que, en fecha 25 de mayo de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revision de Tramites,---==--==--
CONSIDERANDOD:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos Jos asuntos litigiosos se producird de pleno
derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtn acto de procedimiento a
partir de los seis meses de la (IMa ACIUACION", <==«=xxnmsmsmsmm e s e e s

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 E]T.EII‘SE en E.FEIECiIEIﬂ. et ) bt by b e it i oty ) i i bt Lo o g e

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

interposicién del recurso de apelacitn en fecha 14 de junio de 2000, -~ e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revision de Tramites, desde la fecha de la
emisién de la providencia de Envio a Direccién General: Con Apelacion en fecha 04 de septiembre de 2000, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal
por parte ] D TR s-srem s e ni ns s g i oot s 5 e et i s e s et o o 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, ==-+====-===rrrrerrmmm i
PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYVE

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en la solicitud de
registro de marca HONEY, Expediente N 9617631, clase 3, solici
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 300 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMELL
FRESH", Clase 03, EXPEDIENTE N® 70745/2020, SOLICITADO POR AEROSOLES HECSPI 5,A.C.LEL Y DEM.Y

B o e TS PR S SR EY AT Y R PR S S P P S R AR PSR PRSP R e S ISR A R A

AsLneion, ZH MAY EGEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional AEROSOLES HECSP
SA.CLELY DE M. Y S, contra la Resalucidn N 300 de fecha 07 de marzo de 2022, dietada |mr li Direceion
dt" Mll”.d\ }rl NP — na— s " o ; - -

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de AEROSOLES
HECSPI S.ACLEL Y DE M. Y 8. ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucidn N? 300 111.:
fecha 07 de marzo de 2022, dictada por la DirecclOn de Marcas,------ssssssossmmmmmmsrrassmna s sssss e

Que, en fecha 06 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
i_nh‘:rpueﬁtur_ﬁ_.,.,,.".,....,..,.....“.,.....,."......."...-..-........-...--.........“-u..-.,uH..-...-"1..."..-......-...---..-1--1-"--...-

Que, en techa 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de AEROSOLES HECSPI
S.A.CLFL Y DE M. Y S, expresa agravios, Esta Direceion tiene por |:n-wnt.|:i.| la rx[!rﬂlﬁn de : i,gr.wmﬁ y
llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2023, ~--srerrsrmmrmmmmmm .

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de fa citada marea, ésta Direceion considera que la misma incurre en fas 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 ¢ nombre gendrico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que puedi servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio,” La
denominacion en su traduceion al espaiiol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con refacion a
los productos que desea proteger.-, En consecuencta no ha lugar a lo solicitado, ™ ===

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante v manifiesta: “(.) Que, la resolucion recurrida
resulta injusta pues el inferior no ha considerado que la denominacion SMELL FRESH constituye una
expresidn de fantasfa, su traduccion al espanol, "HUELE FRESCO" no es cualidad certera, sino mis bien
hace referencia a un aroma que evoea una fragancia fresca . Por otra parte, la solicitud presentada por mi
mandante cuenta con suficientes elementos grificos y fonéticos que la distinguen de cualguier otra, Otea
muestra de que la solicitud no implica un desmedro de derechos de terceros es ef hecho de que no se ha
presentado persona a formular oposiciin, Ademdas, mi mandante es titufar de la marca SMELL FRESH en
vitrios palfses de [a region como Bolivia, Uruguay y Argenting, (., )"«sssssssssssssiammmmmmmmmrmses

féllf'. ('I'?rrf'ﬁ']ﬂrll'jtf" a esta instancia administrativa resolver sobre 1 FHI'HI'I"d{"‘T'Il"iH 0 no del recursn
li|'|t|.=_|r|“|estﬂl.............".............."n-....r"..."........r."n..n.."...---.nn.......”r-.........“...“........

Que, tal como lo expresa el Art, 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion map
restricciones para el registro de una marca; es deeir, dichas limitaciones a la hora déeonsicgsg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 300 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMELL
FRESH®, Clase 03, EXPEDIENTE N* 70745/2020, SOLICITADO POR AERDSDLES HECSPI S.A.CLEL Y DEM.Y

SI‘---.—-.- B e L L T T T T e e T

del registro marcario se encuentran prara |7r1.'1.';|.uh.'|.'|l' otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho g constttlr Unm MERGH, ===<=scssmssss it sitnans s et s s a2 d e i e a e A faa s Aaas s aaas ada e aansaasannss

Que, i los efectos de determinar si la sohoitud de registro de marca *“SMELL FRESH” resulta genérica o
descriptiva para los groductos que pretende amparar, debemos preguntarnaos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se reflere a caracteristicas propias de los

[I:[ I:EI!"‘HI!‘l‘l‘Iltﬁ !li- :lllsllld_ i.lnl'.d"drl B T L T T e e L L L L L L T T T T T e T T T T L
Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de “Todos”® los productos de la Clase 03 del

nomenclador internacional, la cual comprende principalmente productos cosméticos y preparaciones de
tocador no medicinales; dentifricos no medicinales; perfumes: preparaciones para blanquear y otras
sustancias para lavar la ropa; preparaciones para implar, pulir y raspar’, En ese sentido, la denominacion
sohieitada "SMELL FRESH" se compone de dos vocablos del idioma inglés que traducidos al espanol seria
“smell (oler, huele); fresh (fresco)™. De ello se colige que, la combinacion de los dos elementos
mencionados, da lugar a una expresion que, en su conjunto, no constituye la designacion necesaria, usual o
directamente descriptiva de los productas que el solictante pretende amparar con su solicitud,=-r====ssseeres

Al respecto, lug "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: () La evaluacion de este motive de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios espectficos, o del ipo de productos o servicios. a los que se aplicaria el signo. Un
térming que es comun o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
patra un tipo diterente de productos o servicios, Por epemplo, se denegarfa of registro a las palabras
sigtientes por ser genércas, habituales o pecesanias para fos productos o servicios indicados: »
"ALGODON" para tefas o productos textiles; s "MANZANA® para productos frutales o confituras y compotas
de frita, Sin embargo, L palabra "MANZANA®, o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no gendrica, usual mi
necesarid para productos comoe computadoras o dispositivos electronicos, El término "MANZANA® es
arbiutranio respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
cologuial o téenica. Esa desvineulacion conceptual entre el signo v los productos a los que se le aplicari
l-””ﬁ‘:”n.-Uj.r”””’;j';'ﬁﬂnﬂ'p_-,r al slgno, L et T e PP

Que, vernos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares y en diferentes clases
que utilizan el término FRESH como parte de su denominacion. En ese sentido, segiin la busqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas;
ADVANCED FRESH, Clase 03, Registro N® 569649 a nombre de Colgate-palmolive Company; FRESH UF,
Clase 03, Registro N* 594281 a nombre de Mable S.A; REFRESH, Clase 03, Registro N* 503279 a nombre de
TROVATO C.15.A; EXTRA FRESH MINT, Clase 03, Registro N® 617253 a nombre de KENVUE INC,; extremo
l.['l_li‘ dumumtm la existencia dL‘ otras Hld[’tﬂh con dlLim durmmm.luun i numbn: de d!h.l‘l.!r‘llt.h tit Qr

I i Mol de |"l1|r||r|.||ml Irlh.lnulul Illl‘\lr“"l} iy tevie v fnmr vl Eviwiens afe ity s con Pavaghine, po 109 Daepoeible en) i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 300 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SMELL
FRESH", Clase 03, EXPEDIENTE N” 70745/2020, SOLICITADO POR AEROSOLES HECSPI S A.C.LELY DE M.Y

o ESR——————

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 monopaolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza bidsica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativa,
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, s

Que, ahondando atin mis en el andlisis, el Dr, Jorge Otamends, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diclendo: “Existe una lnea
divisoria tenue entre fos signos evacativos registrables v los descriptivos que no lo son, Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producta o servicio en cuestion o sobre sus eomponentes o
caracteristicas. A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, v esto es fogico puesto que, de fo
coptrario. o marca serfi enganosa, El srne ilese TIPTvo tambien d-.-*-.ign.r estis IMUSMAN CHracteristicus,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es i necesaria o usual para aguello que se describe, La evocativa siempre tendri en su
conformacion algun elemento que la hard, en menor o mayor grade, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio piiblico ninguna palabra que se use para describir caracterfstica alguna
de productos o servicios, No sucede lo mismo st se registrase una destgnacion descriptiva®, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente ef
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los gue pertenece ese objeto” s rassunes

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

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

Art, 12 REVOCAR la Resolueidn N* 300 de fecha 07 de marzo de 2022 dictada por la
Direcelon de Marcas, sssessssssssasrassrssnssasssssrmersrassraensres I o S e

Art, 29 ORDENAR la prosecuciaon de tramites de la solicitud de registro de la marca *SMELL
FRESH", Clase (0%, N°® ?DME!IDID solicitada a nombre de AERDSOL.ES HECSP!
shc] FI YDEM ?s e i i i R R R B B AR R i 4

Art. 38 NOTIFIQUESE. «+-vesssemrennnsrnnnnnannrnee s

Abg, Claudia Pamela Crigealdi
Nizernia Genorel Intefina
Direceitn Geneal e Finpheded lndusirial
[izeceran Nozinnal de Prapiedad laveleciasl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3,178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACION Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 77991/2016,
SOLICITADA POR INCADE S.A, #=r=sssssssunsssnnssssmsssasemnsssnnsssnssnnsssansssmsnssnssnnse

Asuncion, 19 '[.'1;1,\'[ I[HEI

VISTO: El recurso de apelacion mterpuesto por el representante convencional de Incade S.A en
contra en contra de la Resolucion N° 378 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Direccian de

MBFCHE. T e T L LT LT TT T TP IR

RESULTA:

Que, en fecha 12 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de Incade S.A. ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1178 de fecha 26 de octubre de 2017,
diulad-‘] purm Direcoion d{_m I BT i i o i e i A e B B s S T B W M T M e e N s e s

Que, en fecha 30 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
I EEIPUESED, = smerrmmmsesnassssnnnssre s s asasas e fa e e b e S et e e EEH RSO RRE a4 M A O AR AR e e R R AR SRR T T RaT e R T TR YOS

Que, en fecha 30 de agosto de 2018 el representante convencional de Incade S.A, expresd agravios, y
esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 19 de noviembre de 2018.-cccc e,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera; *(.)Que habiéndose realizado el examen de registrabiliciad
de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en fas prohibiciones de la Ley 1294798 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir mmarcas: "Art, 2 Inc. e )., los (ue consistan enteramente en
un signo que sea el nombre gendrico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servielo,” La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con refacion a los productos que desea
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitadof,, )", «ooseaseessmmmmmammmnnnnas s ssassss s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: . )Que, teniendo en cuenta la
resolucion dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta que la marca que se
pretende se forma de CINCO elementos entre vocablos y elementos figurativas que forman un conjunto
que esta muy lejos de constituir un signo gendrico. Efectivamente los términos que forman la marca, estin
a:'c:-mp:fﬁados de una etiquets novedosa fue los contiene formanda un Signo muy caracteristico comia se
podrd verificar.../..Que la marca que se pretende se encuentra amparada en la clase 41 y este tipo de
servicios es consumido por un sector que se detiene a observar cada uno de los productos o servicios gue
vd & consumir; quien concurre a solcitar un servicio como el que se busea distinguir no lo hace distrafda y
al azar, al contrario concurre a la institucion previas averiguacion v estudios del mercado (..)" «==«sessseeeeeees

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|nh‘_-rpq_|{vstn‘ --------------------------- - L 8

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la matenia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica o descriptiva, 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 o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, cah
caracteristicas, finalidad, especie o tamanio de los productos o servicios, Dicho caricter debe des
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corrente, —-s s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 3,178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACION Y ETIQUETA", CLASE 4l, EXPEDIENTE N® 77991/2016,
SOLICITADA POR INCADE §,A, «ssesseesntesmmsumansiosmsnnssntassnsasnssssssssssraanasssnsssansnsassasansassasssasnsean

Resolucion

Que, a fs, 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ACADEMO CENTRO DE
INVESTIGACION Y ETIQUETA" fue presentada para distinguir sepvicios comprendidos en la glase 41 del
nomenclador internacional, consistentes en:  “(.)Servicios de educacién, ensefianza, formacién,
organizacion y direccién de congresos, simposios, conferencias, seminarios, organizacion de exposiciones
con fines culturales o educativos, publicacién electrénica de libros y periédicos en linea, publicacién de
textos que no sean publicitarios. Comprendidos en la clase cuarenta y uno 41 (1.,)7 -=---eemeesesmmmssmmmse

Asimismo, la expresion complementaria *CENTRO DE INVESTIGACION”, considerados en conjunto
con el elemento principal "ACADEMO", conforman una expresion global con suficiente fuerza distintiva,
capaz de individualizar en el mercado los servicios amparados en la clase 41. En efectn, la denominacion
solicitada no constituye el nombre habitual ni genérico de los servicios educativos, formativos o culturales
comprendidos en dicha clase, ni informa de manera directa sobre su naturaleza, cualidades esenciales o
inliclacl @SPECIIC, ==remeeene e e s

Que, en consecuencia, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *ACADEMO CENTRO DE
INVESTIGACION Y ETIQUETA" constituye una creacion denominativa distintiva, cuya singularidad deriva
de la combinacion de sus elementos fonéticas, graficos e (deologicos, los cuales, i!.pr&*t‘l'ddt}!i on su
conjunta, le otorgan identidad propia y aptitud marcaria suficiente para scceder al registro solicitado,-------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa s aquella que da al consumidor una tdea clara sobre alguna
propredad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
st titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en of que se basa esta afirmaciin es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pru*cfﬁ .'.ml,[;e-d.lr gute otras marcas evoguen también las
MiSMas Propiedacies 0 CAraCterTStiTEs, ™ - ss sesresssressssmsirrmmtsrurnsssssssinrnssasnsasseisiososasanaissasansesasaas

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, se observa que la misma se compone de la denominacion
escrita en letras maylsculas de color azul, incorporando en la Gltima letra "0 la figura de un globo
terrhquen, cuya base esta constituida por el perfil lateral de una persona y, en la parte inferior, una mano
que sostiene el conjunto de la figura, Asimismo, debajo de la denominacion principal se aprecia la
expresion "CENTRO DE INVESTIGACION", en un tamano menaor. todo ello sobre un fondo blanco,-==-====+--

AQ\DENI@

EfavBRa B0 ' avE Y C Al Bw

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podria alejar el caricter genérico o descriptivo
de los vocablos que componen la denominacion y bien podria calificarse a la misma como evocativa, no
encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

ue, adicionalmente, otro criterio & ser analizado a la hora de determinar la posible concesiérres
zada en el

existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segin la bisqueda rez
sisterna informdtico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas
INVESTIGACION EPISTEME, Registro No. 459396 a nombre de Juan Alberto Beranger; DAR

i flic Propiedad Industiia
]}nﬂnnn'\u 3N Pronfedad latelecuial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3,178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACION Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 77991/2016,
SGLICITADA POR INCADE s.Ar e b L R b LR L L L S R L L R P P e P P T P T P T e

INVESTIGACION Y ANALISIS, Registro No. 507134 a nombre de Victor Diosnel Rodas Benitez: MARTURIA
CENTRO DE INVESTIGACION, Registro No. 469357 a nombre de Asociacion Unidad Academica De Teologia
(SEDE IBA) ; CENPCI CENTRO PSICOJURIDICO DE CAPACITACION E INVESTIGACION, Registro No. 553505
a nombre de Alma Marfa Soledad Segovia Ramirez; extremo que demuestra que dentro del nomenclador
solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento “CENTRO" ¢
“INVESTIGACION®, y sus variables, en ese sentido se confirma que la denominacion tal y como ha sido
presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular asi como tampoco contra el
ptblico consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros registros con elementos similares dentro
de la misma clase, se concluye que la solicitud podri coexistir de manera pacifica con las marcas va
registradus. .................................................................................................................. T

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art, 32 inciso h) acerca
del Principio de Objetividad: *Las autoridades administrativas deberin actuar sin ninguna discriminacion
hacia los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgindoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,,” —-«-eceememennnninn..

Que, ademis de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segan la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que INCADE S.A,
(titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: ACADEMO REVISTA DE
INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES clase 16 Registro N® 468088; CENTRO
TECNOLOGICO AMERICANA clase 41 Registro N 554116; ESPACIO AMERICANA CENTRO TECNOLOGICO
clase 41 Registro N® 542574; entre otros registros, Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con
varios registros concedidos con denominaciones que incluyen elementos similares a la solicitada, Por
consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteceion de otra version de una marca que
va le [0S L R T D DT DI RTEEPPTRPP PSR

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabnicante debe valerse para difundir la naturaleza bisica, o las
caracteristicas, especificaciones téenicas principales de sus productos o servicios, obligandolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marea, que no hace
referencia a la naturaleza bisica o especificaciones téenicas principales de sus servicios, es eminentemente
evocativa, dotada de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el conjunto de servicios que provienen de una misma EMPresa, =« ——————

Que, en hase a las consideraciones de hecho y de derecho EXPUEsTas, halwéndose 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, «----eeeeevn
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3.178 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“ACADEMO CENTRO DE luvmlmclow Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 779911201
SOLICITADA POR INCADE S.A, s=essensescee:

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N* 3.178 de fecha 26 de octubre de 2017 dictada pnr la Direccion
|_i|r Marcas, - i e W Bl s S A g R i abassdsas

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la soheitud de registro de la marca
"ACADEMO CENTRO DE INVESTIGACION Y ETIQUETA®, clase 41, Expediente N°
TI991/2006, solicitada a nombre de INCADE S.A, = cccammmroca g rasassrasssnasansmnssssassnass

Art, 3¢ Ngnp-!qugggﬂ-

Mirectors Gopee
Direccibn Gepiral =7 FrepiERig oo .
" Trireeeiin Nacnalde Prewiedaklnmlectnt
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y N2 1709 DE
FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Zoom y Etiqueta”, CLASE 09, EXPEDIENTE N* 29768/2022,
SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC --=-=esressasmsssmsssamamanssmanmamssasnnssnsansnsnassnseansenssans

Asunician, }_’§ H."ﬁ EDEE

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de Zoom Communications, Inc., contra [a Resolueidn N® 938 de fecha 08 de junio de 2029 y
Resolucion N2 1709 de fecha 26 de junio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, y;,-ss-sssseeemseeana..

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de Zoom
Communications, Inc., ¢ interpone Recurso de Apelacion y Reconsideracion en subsidio en contra de la
Resolucion N 938 de fecha 08 de ;unlu de 2023 }-‘ Resolucion N 1709 de fecha 26 de ]urnn de 2025, dictadas
PO 18 DIrECCiOn de MArcas, ---«----s--ssssessasrssmmssrasssrsassssenssssasemssiems s ssar s sans R A e

Que, en fecha 31 de agosto de 2023 fue dicrada la providencia que concedid el recurso de apelacion
“'.tE'rI'“I{'H;“:’ T T T,

Que, en fecha 31 de jlio de 2025, el representante convencional de Zoom Communications, Inc,,
expreso agravios, Esta Direccion General tiene por prt-wrll.nl.t I H!['ITH'GIHH de :IHF-I'I.'IH‘\ y llama autos |hl|d
resolver en fecha 04 de agosto de 2025, reesavers rreTITreTTRTAT T A TR ST AR AT T ST TR ALY

CONSIDERANDO:

Que, Resolucion NY 938 de lecha D8 de Ui de 20023 considera fue Tl (e habréndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha elase de fn marca
Expediente 2021-2160469 Denominacion ZOOMP Clase 9 Registro 532460 Titular jose E. Sosa Ciotti y Sergio
Mauricio Sosa Ciotti; Expediente 2021-2160482 Denominacion ZOOMP Clase 9 Registro §32464 Titular jose
E. Sosa Ciotti v Sergio Mauricio Sosa Ciotti, Comentario: Que fas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores. - Irlnr lo quf* de conformidad al artictlo 6* de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
'i'i'].flfl:"lf.!{'lr-f}f g e e e i o e B e B e A B e A o B M

Que, la Resolucion N2 1709 de fecha 26 de jumo de 2025 considera que: ) Que, ademis, es
importante resaltar que, si bien el titular de la marca solicitado ha lunitade la cobertura, las marcas base de
rechazo protegen todos los productos de fa clase 9, hecho gue hace que el enterio para ke admisibilidad del
registro de la marca "Z00OM" sea mis niguroso, a fin de precautelar los derechos de marca con registro
previe, Stende ast, esta Direccion coneluye que s mare adlas simulitudes entre “ZO0MP" y "ZOOM " impiden
(e la marca solicitada cumpla con fos requisitos necesarios para ser acreedora de fa proteccion
BONCTEICH. ., ), »ssassinancsnsssnsosssersassesessnsssssstnndssarssosssssssssmsns sabssossssmsssvassses sesnstsmntrens srssssusstensessras

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante v manifiesta: “(.) Al analizar fa marea soficitada
por mi mandante ZOOM (mixta), en comparacion con las marcas antecedentes ZOOMP (denominativa) v
ZOOMP (mixta), se observan diferencias visuales sustanciales que permiten descartar razonablemente
cualquier riesgo de confusion o asociacion indebida por parte del piblico consumidor./.. Resulta
sumamente importante destacar también que la denominacion que mi mandante pretends
marca: "ZOOM" corresponde nada mis y nada menos gue a su nombre comerci

Abg, L:.m umizla Cristaldo
Lirer F. meral Tnterfan
\ Tareiai -15-:".. £t Frogied s TRl
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y Ne 1709 DE
FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Zoom y Etiqueta”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 29768/2022,
SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC.----esemrmsransanmsamnrasannes S ——————

COMMUNICATIONS, INC.) ../ .. es de suma importancia resaltar que la marca “Z00M” es una marca
notoriamente conocida alrededor del mundo, imcluso en nuestro pats, para la amplia categoria de “sofvare
de computadora”, especificamente en cuanio a videoconferencias se trata /.. En ese contexto, cabe sefialar
que fa marca "ZO0OM", wlentifica uno de los pancipales softwares de videoconterencia del mundo. Esta
dplicacion permite a fos usuarios conectarse virtualmente mediante video, audio o ambos, con funciones de
mensijes en tempo real y la posibilidad de grabar las sesiones para su posterior visualizacion (...) =--===-=--=-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|r'|‘tl'rl““.'ht"."'“"""""'"'""'“""'""'““'"“"'""“""""""'"""""'"'""‘"""“"'"'"""’""'""'""““""““'"“"—“

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 deair, dichas hmitaciones a la hora de considerar la viabihdad
del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho @ CONSUTLIN LING MATCA, «resseretrmamimmmiiiet s snnstn s r s nn s s s s nsans st snsnsssnssmnsssnssssassss

Que, en primer téromino,  las marcas 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. Por consiguiente,
carresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre las

8 1 1 B T e S

En tal sentido, etectuado el cotejo ortogritico y fonetico entre ambas denominaciones, se advierte
que st bien Lo denominacion solicitada *Zoom" comparte parte de su estructura grifica con la marca
registrada "ZOOMP", 1o cierto es que esta Gltima ncorpora la leta “P* final, elemento distintivo que
modifica de manera apreciable la configuracion visual y fonetica del signo. Desde el punto de vista fonético,
ammilbias J.I:-mlrninut'ju:ws. Como se !H:w.lH apreciara CONBINMUACIN s sessssasannusssnsasessasmssannsmnsasnssannssnsnsssans

Lo (sodicitada), v

ZO0OMP (marca base e rechazo)

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos reviste el caricter de marca
notoria, Al respecto, es sabido que una marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector
pertinente al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar dicha calificacion deben
conjugarse tres elementos esenciales: L antigtedad de la marca, su uso extendido y un importante esfuerzo
publicitario. En ese sentido, Zoom Video Communications ¢s una empresa estadounidense fundada en el
ano 2001 por Enc Yuan, con sede en San Jose. Es conocida principalmente por su plataforma de
videollamadas y reuniones virtuales *Zoom®, disponible en computadoras de escritorio, computadoras
31 I-'Hllt‘-\. telifonos IHH"'IHI.’.'HH.'H y P BLEE s vssnsernanrrnssamntins e s s e e . ————

Lue corresy wonde recordar que, cuando hablamos de marca notoca, nos referin
netablemente conoeida dentro del sector especifico de los productos o servicios que

« Ahe, ghisu
Dizeotorafy .'.|.-1!‘.lt:d!|'|.4_ |
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y N® 1709 DE
FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Zoom y Etiqueta”, CLASE 09, EXPEDIENTE N°* 29768/2022,
SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC,=--seseereessrmssesmsssrmsracansssassassssnssncnssasassasesensess

proteccion mas alla del principio de priondad registral. Asimismo, el Convenio de Paris establece en su
articulo 6 bis una proteccion especial para las marcas nOtOHAMENEE CONOUILAS - -=sssammrsrmsmmsmmmmmn e

Que, como es sabido, la notonedad de una marca debe ser debidamente probada, La doctrina ha
sefalado diversos criterios o parimetros para determinar dicha condicion. El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha establecido criterios que resultan plenamente aplicables a nuestro derecho, entre
los cuales cabe mencionar: *(L.) a) by extension de su conocimiento en el priblico consumidor come signo
distintivo de los prodiuctos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad v el ambite de difusion y
publicidad o promecion de la marca; ¢) la antigtiedad de la marca v su uso constante; d) el anilisis de la
produceion y mercadeo de los productos que distingue la marca {7 soeemmeemsrmms s s

Que, siendo asi, la denominacion sollcitada goza de amplio reconocimiento en diversos sectores del
comercio, generando una identdad distintiva facilmente reconacible por el piablico consumidor,
constituyendo, en consecuencia, una marca notoria dentro del mercado nacional. En efecto, la marca
solicitada ha sido objeto de uso intenso v constante, posee una amplia difusion y goza del carlicter de
notoria. Por lo tanto, esta Direccidon no encuentra fundamentos lepgales que impidan que la presente
solicitud de registro prospere favorablemente, -« - o

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “Zoom”,
coincide con la razdn social de la firma solicitante, Zoom_Communications, Ing, En ese sentido, la marca
solicitada se identifica directamente con la razon social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga
proteccion conforme a la dlﬂpm‘r&m en la Ley de Marcas, L'sfu.-r.'i'l‘ll. amente en su Titulo 1, relativo al "Mombre
Comercial® y las diversas situaciones juridicas vinculadas a 6], soseemreeemmeimmmanirsr s e

Que, la legislacion marcania protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccion
desde su primer uso piblico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “Ef nombre comereial podri
estar constitundo por la designacion, el nombre del comerciante, la razon social o denominacidn soctl
adoptada, la enseiia o la sigla usada legalmente en relacion a una determimada actividad comercial. y
constituye tuna propiedad a los efectos de esta ey, Por otro lado, el articulo 75 especifica que; "Ef derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso piblico en el comercio, No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer lns derechos acordados por esta ley ", Por otro lado,
el articulo 75 especifica que; “El titular de un nombre comercial tendri el derecho de impedir ol uso en of
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semefante cuando ello fuese
susceptible de causar confusion o un riesgo de asoctacian con la empresa del titular o eon sus productos o
servicios, o pudiera causar al ttwlar un dafio econdmivo o comercial infusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular®, En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La sohcitud en cuestion persigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comereial s

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante, ya cuenta con los siguientes registros de marcas: *Zoom™ Clase 18, Regis 8956492,

Carmglo Modien, Derecho Paragumyvo de Moreas, Arandura, Asuncidn, 190 !
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N? 938 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 Y N¢ 1709 DE
FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *Zoom y Etiqueta”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 29768/2022,
SOLICITADO POR ZOOM COMMUNICATIONS, INC,---s=sssseresmreeseussmssanrsasmasasassssnssmasassassnsssnssnnssanes

antecedente, por lo que la solieitud en curso, sencillamente, pretende la proteceion de otra version de una

T T O 8T L T S e T

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obwa DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a teaer e cuenta en los casos en que se discute la confusion es fa
coexistencia anterior de las marcas en pugna, Una coexistencia en el mercade de dos marcas, una de ellas
registrada v fa otra ne o ambas de heche, sin que se lavan suscitado confissiones es la mejor Jr_}ﬂ}f'h.d de la
incontundibilidad, y asi se 1o ha reconocidn,™, <=« --aee e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiendose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, v al no encontrarse inserta dentro
de las prohuibiciones de la Ley N* 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, =-««-=-=-=--

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

Art, |# REVOCAR las Resoluciones N 918 de fecha 08 de junio de 2023 y N© 1709 de fecha
26 de junio de 2025 dictadas por L Direccion de Marcag, ----sseseessessmmesn ..

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la sohcitud de registro de la marca *Zoom y
Etiqueta®, Clase 0Y, prmhenlt N°® 29768/2022, solicitada a nombre de Zoom
CQmmuNcat'ung Inc,-- . s AL A RS s e s e e s st a et s

Art, 3¢ NG‘]‘IF]QUESE

[
Abg Clandia 'P:- a
Lh[t“"': ""' R
el GEREI " -;:'.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 2186 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TREBOLIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 26810/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A,--===ssssssssasensssencras

Asuncion, 7 9 MAY 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Farmaco S.A.,
contra la Resolucion N® 2186 de fecha 31 de octubre de 2016, dictada por la Direccion de Marcas, y;,«e-----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de Farmaco S.A,, ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucian N” 2186 de fecha 31 de octubre de 2016, dictada
Pur |.H Djrefuiﬁn d*_: MHF['HE."""""""""'""'"""'“'“""“""""'"""'""""‘“'"'“"""“"""""’"'"'"""

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
|nh‘1rpuestn_............................“.L“u_-u--u-uu_.-_.,-.....,..,,....".................................................

Que, en fecha 08 de octubre de 2019, el representante convencional de Farmaco S.A., expreso
agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
on ﬁ:r_‘hg 29 d[." nuvlgmbru d{_-. 2D rmrrnnmnrsssmsnsnsssnnssnsssnrasstananasmresssmsre e R SRR SRS

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.0 Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatade la existencia en dicha clase de la marca “TREBOL",
registrada con el numero 316567 en fecha 18 de setiembre de 2008 a favor de IRIS SALC, , Comentario: por
lo que de conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (,.,)"eeesesmeeeee

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta; () Es igual de importante hacer
mencion que la empresa IRIS SALC, no presentd ninguna oposicion cuandeo tuve la oportunidad de
hacerlo, si es que hubferan sentido que su marca o la notoriedad de la misma se vela amenazada por la
solicitud de registro de la marca “TREBOLIN® que claramente, no es el caso../.para demostrar que mi
mandante no desea generar confusion entre su solicitud de marea y la marca antecedente ofrecemos la
sigurente limitacidn de ;u'm:’m'.rm; "Exelusivamente .nrm.l'urru.-; v medicamentos farmacéuticos” {.,) eeeeeemes

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jnterpuestnlu....-.....-...--.-..----....--..........-.-.........----------.-.---.-----...-...-..--.-.-......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, clertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
QErechO A COTSHEUIT LIFE ITIEIER, sv=—mseemmsainnssams s e s s s s s 0 0 0 0000 0 0 B 0 0 e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea v, el resultado que arroje la vision en cop 3
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2186 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TREBOLIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 26810/2015, SOLICITADO POR FARMACO S.A.-==s=sssssasessassnnsaanns

entre la solicitud de registro de la marca “TREBOLIN® Clase 05 y la marca base de rechazo *TREBOL" Clase
05. En ese sentido, realizando el contraste ortografico y fonético entre las marcas mencionadas, se
evidencia que la marca solicitante reproduce en el mismo orden la totalidad de las letras que conforman el
trico vocablo que posee en su denominacion la marca rvp.,hlr.u!a En el slgumnru colejo se puvdo
corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas mencionadas: «-ssesssermmcia ..

TREBOLIN (solicitada), y
TREBOL fmarca base de rechazo)

Que, la recurrente manifiesta en su escrito de expresion de agravios su intencién de limitar la
cabertura de servicios de la marca solicitada a “exclusivamente productos y medicamentos farmacéuticos”.
Sin embargo, en el sistema no obra la solicitud de adecuacion; en consecuencia, la marca en tramite de
registro *TREBOLIN® continda solicitando proteccion para “redos” los productos comprendidos en la glage
Q8 del nomenclador internacional. Por su parte, la marca base de rechazo “TREBOL” cuenta con el registro
N* 478054 (renovacion del Registro N* 316567) para productos de la glage 05 del nomenclador internacional:
“Repelentes de insectos en pomadas, liguidos y desodorantes de uso persenal..”. De la comparacion se
colige, que las marcas analizadas no solo presentan similitud  grifica y fonética entre ambas
denominaciones, debe sumarse el hecho de que ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase
del nomenclador internacional y buscan proteger los mismos productos. Esta coincidencia refuerza el
riesgo de confusion en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada, -----------

Que, ésta Direceion estima que, ademas del Art, 67 de la Ley N* 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone a lo establecido en el At 2 Inc ) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el
registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa marca, situacion que
acontece en el caso de awos, Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es
iir“tﬁ"“l'l' o Lll_lllt'l'l tiene uso ('m'll.l,ai'r'n l‘ll,* '.i;l marca contra terceros }" 11!.“.‘ en l.‘] Caso l,'lt‘ dutos l‘];lr:““l:‘ﬂ“f ha"f'
nesgo de confusion al  inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal que el
consumidor pueda creer que tienen un ongen comun, resulta mviable la coexistencia pacifica entre las

11113 14 LT T L L T L LT PP

Que, ahondando atin mis en el andlisis, ¢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 esti en el
;:mfr:r de excluir a otros en el uso de marcas contundibles. Nada mas contfundible que una marca idéntica.

La prohibicion del inc. ) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
SCTVICTONS, r:uﬂ'i‘ er ‘fﬁr”]f.uﬂ” l””r‘fi”t. s, i;“‘" S L IIHL[ f””dd”h‘.'f”rilr i hﬂ'ﬁld I!“I’." Jfﬂ}”dﬁ' esita C-II"IE' ﬂrl.‘
COBXIStnClas, N0 5 8 GRiCa™ -=resmsssensnssamnsmmsnniinenssni s s st sarts sest s s seaa s e s s n e st s a s nssatn s as su s

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas analizadas podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
4 gue poseen suficientes elementos diterenciadores, sin embargo, tras el cotejo y anilisis £
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que

|

UEDREREA HO T MARCAS® = foage Otamend i 9 Eul CARA, Ao Perrs, T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2186 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA M,H.RCA
"“TREBOLIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 26810/2015, SOLICITADO POR FARMACO 5.A.---e=ssesearanecacass

arroja la vision en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusién entre las marcas analizadas,
En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“TREBOLIN" no pndm coexistir con la marca antecedente “TREBOL®, con la cual prt SN Mis semejanzas
que diferencias.-- . - rewres

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Articulo 2% inciso f)
y el Articulo 6% de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucidn apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
T 1 TR e P —

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 12 CONFIRMAR la Resolucian N® 2186 de fecha 31 de octabire de 2006 dictada pm la
D”-Qlti“'}ﬁ‘h ‘”’Lﬂ:t. T YT Il e - - T

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *"TREBOLIN®, Clase 05,
Expediente N® 26810/2015, solicitada a nombre- e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1.973 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *TERERE
JERE", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 58162/2016, SOLICITADO POR T.V. ACCION S.A.-=rssesrsransssasssnssansscsnnsas

Asuncion, 7 0 MAY 7076

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por la representante convencional de TV, ACCION S.A.
contra la Resolucion N* 1973 de fecha 03 de julio de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, yi-- ---==-=-zee-

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2017 se presenta la representante convencional de TV, ACCION S.A, ¢
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 1973 de fecha 03 de julio de 2017, dictada por 1
DireCCION O e MAITES, sere s sriainssnnrnnsn s anstss s st ssasissnssss s ses snassiennisnsihasrsssessisssssiessriisir s

Que, en fecha 19 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apf-.*h{.'lt.'in ll'lti.‘rpllfbrﬂ L

Que, en fecha 18 de octubre de 2017, la representante convencional de TV, ACCION S.A, mpn.m‘:
agravios: y esta Direccion llamd autos para resolver en fecha en fecha 21 de diciembre de 2017, EP—

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(.) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidaed
de la citada marca, ésta Direccion constdera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294798 de
Marcas, que dispone que no pueden constitiir marcas: “Art. 2 Inc f)...los signos fdénticos o similares a una
marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismaos productos o servicios, o para
productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion”, Esti
secretarfa ha constatado la existencia de la marca “TERERF JERE" amparacia para la clase 32, registracda con
eln® 407639 en fecha 28/11/147 a tavor de DISTRIBUIDORA FENIX S.A. en donde ambas denominaciones
son idénticas y no podrin tener coexistencia pacifica, habida cuenta que entre las mismas existe relacidn
de clases. En consecuencia no ha lugar a lo Solicitade (..)" = cesmmmmmeiiiitiisiass e e

Que, se agravia ¢l apelante, y entre otros argumentos expresa: *(.) Que, si bien ne desconocemos el
derecho de la marca registrada que figura como antecedente, pero fo que solicitamos es gue también se
reconozca el derecho de mi mandante yva que negar el registro de su marca serfa un menoscabo a los
derechos de la misma, teniendo en cuenta que las marcas en cuestion no guardan relacion en los productos
Y servicios que ofrecen cada una de ellas; por lo que correspande que se le otorgue el registro de marcas.
Que, mi mandante ya posee el registro de la marca de la denominacion TERERE JERE en la clase 38,
concedida en fecha 13 de octubre del 2017 bajo Registro N* 447479, con vencimiento en fecha 28 de
setiembre dFZﬂE.?f:,J"."‘"-"'*"“*“"“"'"""""""'""'"""""""""""““"*““'"*""""'"“""""""“

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
'ITI[EI'F!HESI.H. 0 5 8 i o e e i A A S S S s S

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 pdra El reglstrﬂ de una marca; es decir, rli:.hﬂs- ]IIIIITdLiI!JHI:h ala hc:nl dl.' r..unsndl:mr la viabihdad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1.973 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERERE
JERE", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58162/2016, SOLICITADO POR T.V. ACCION 5.A.---- werreanes

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
sentido, al analizar los aspectos ortograficos y fonéticos de la marca solicitante “TERERE JERE” frente a la
marca base de rechazo “TERERE JERE", se advierte que ambas se encuentran compuestas por los mismos
vocablos, presentando una similar longitud, estructura y composicion grafica, diferenciindose dnicamente
por la utilizacion de acentos ortogrificos en la marca antecedente, como se puede observar en el siguiente

‘-'”I';"j“! 0 0000 0000 00 0 0 0 0 . 0 0 0 B 0 e

TERERE JERE (solicitada), y
TERERE |JERE {marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente “TERERE JERE” posee el registro N*582590 en la glase 32 con la siguiente descripeion de
productos: “. Agua mineral, agua sabortzada, refrescos y gaseosas.. mientras gue la marca en tramite de
registro “TERERE JERE” solicita en la glase 41 la cobertura de gervicios: *. Servicios destinados a entretener,
divertir y educar, comprendidos en fa clase 41,7, Del andlisis comparativo surge con claridad que las marcas
en cuestion se encuentran registradas en distintas clases, de naturaleza diversa, dado que una de las marcas
marca identifica bebidas, en tanto la otra ampara servicios de educacion, recreacion y entretenimiento. Es
decir, los signos se dingen a consumidores diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas una relacion de
sustitucion ni competencia efectiva, lo cual contribuye a dmpdr q.u.alquwr eventual riesgo de confusion o
asoclacion indebidas-===s=sssssrrrmmsmrmrinn s s s s s s s s s m s s

A dicho respecto, es conveniente recordar gque 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, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello denva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual r..‘umtltu}fu la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada, Las marcas en pugna no comparten la misma

{: . TaTaF | aglonal. por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pucifica entre la marca antecedente y la marca Solicitante.«scsceesrosermmame i

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(..) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidie si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuenca, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podran
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aun cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por gjemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden

especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los
fasificados en by misma clise NCL I L e P TEE - e - I, .
G
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.973 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERERE
JERE®, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 58162/2016, SOLICITADO POR T.V. ACCION S.A.-====ssrmssssnsmnsnssnnsncennnas

Que, ademas de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemaos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual TV. ACCION S.A., va cuenta con el registro de la marca “TERERE JERE", bajo ¢l
N"447479, en la clase 38 del nomenclador internacional. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta
con un registro concedido bajo una denominacién similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente,
pretende la proteccion de otra version de una marea que ya le pn.runu.-..- ¥ gue se encuentra coexistiendo
O | T BT O AT DR T DIITE. o5 500 bt -t s e o s e i o B B B o B B S P P R B

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se reflere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en gue se discite la confusion es l
coexistencia anterior de fas marcas en pugna. Una coexistencta en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no 0 ambas de hecho, sin que se havan suscitado confusiones es la mefor prueba de fa
inconfundibilidad, y asf se 1o ha reconocido.™, «=sssssmseissssicnrcisnnisnsissssisrnsmsisssssssnsssisssssarssrarnsess s

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién General discrepa con la decision final a la que ha
arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y 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, «---eeeeee-

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucian N” 1973 de fecha 0% de |1ll|n de 2017 dictada |1::-r li
Direccion de Marcas -- A i G m R e e

Art, 22 ORDENAR [a prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“TERERE ]ERE". clase 4, ['xpc:dmnn' N® Sﬂlﬁiﬂﬂlﬁ solicitada a nombre de TV,
ACCION §.A remmesernammnnzses —— . .

Art, 32 NDT!F!QUESE.

FERERECHO DE MARCAS" = [onge Otamendi, 9 B, CARA, Alveledi Perrid, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 80718/2018, SOLICITADA POR MADE IN JAPAN,

SA-‘-‘-‘-"---I-------------------------------------------I----ll-II---!l-'FIIIIIIIII!-II-!IIIII-IIIIllllllll'l-l-l-lllllllllll-llii-h--i‘----------

Asuncion, 7 9 MAY 28

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convenclonal de MADE IN
JAPAN, S.A., contra la Resolucion N* 1593 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada pnr la Direccitin de
Mar[,db }rl """""""""""""""""""""""" L T T T e T T T I e L] e = FEy

RESULTA:

Que, en fecha 27 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de MADE IN
JAPAN,S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1593 de fecha 19 de
noviembre de 2019, dictada por |3 Direcoifin O MOPQLE, =« sssssssasansasassasasnsnnnssas s istngfpsrasssrssemsrmasassen

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la pr:wuﬁ-rum qur- concedid el recurso de
apn];u{mmrprpupglu e A R A N A NSRS

Que, en fecha 30 de junio de 2021, el representante convencional de MADE IN JAPAN, S.A. exprest
agravios, Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habi¢ndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direceion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/95 de
Marecas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc a) Aquellos signos puedan inducir a engafio o
confusion respecto de fa procedencia”, Sushi es un plato tipico de arigen japonds basado en arroz
aderezado con wndgn' de arroz, azicar y sal y combinado con otros ingredientes como pﬁc ados, mariscos
¥ verduras. ?f g == S s AR S e e ok e S R R RS e e e e B A S A R R S

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(.) Que, la denominacion
“NACIONSUSHI" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO ENGANOSO, tal como érroneamente afirma
el Director de Marcas, En efecto, una denominacion ES ENGANOSA, al decir de los autores argentinos Lis
Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, ctiando "SE TRATA, COMO SU NOMBRE LO
INDICA DE DESIGNACIONES QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE INDUCIR A ERROR RESPECTO A LA
NATURALEZA, PROPIEDADES, MERITO, CALIDAD, TECNICAS DE ELABORACION, FUNCION, ORIGEN,
PRECIO U OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A DISTINGUIR" ../. Qdue,
acompafio a esta presentacion copia autenticada de la Declaracion Jurada, debidamente legalizada de la
marca "NACIONSUSHI": donde consta el registro de la marca en paises como; GUATEMALA, REPUBLICA
DOMINICADNA, MEJICO Y ESTADOS UNIDOS firmada por el representante legal de la firma MADE IN
JAPAN 5.A. con lo cual se acredita que no es un signo QUE PUEDA INDUCIR A ENGANO O CONFUSION.. .+

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al 1
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N* 80718/2018, SOLICITADA POR MADE IN JAPAN,

e L e i

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. ssseeseee-

Que, tal como lo expresa el Art, | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o serviclos, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcana, 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 T:r-.-mu!.r]ar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
e @ CONSTITLIE LITIE ITIMFE, === e e s s mm s s s s o s s bmimms smss s 66 aarm s 448 s m s dS S s s a s m e s mmsmmn

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 43, especificamente para los
sigulentes geovcios " Servicios de restauracion (alimentacian); servicios de bar; servicios de restaurante,
principalmente preparacion de sushi y comida asiatica en general, Clase 43, (CUARENTA Y TRES).." En ese
sentido, la denominacion solicitada *“NACIONSUSHI" se encuentra conformada por la union de dos
vocablos, Por un lado, el término "NACION®, entendido como un conjunto de personas que comparten un
mismo origen, idioma o tradicion comun'; y, por otro, el vocabla “SUSHI', que identifica una comida tipica
japonesa elaborada principalmente a base de arroz hervido, servida en pequenias porciones y acompanada
de diversos ingredientes’. En este contexto, la expresion en su conjunto constituye una denominacién de
fantasfa que no induce al consumidor a engano o confusion respecto a su procedencia,-=-==-=sss-ssrmeazreeaes

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *NACIONSUSHI® representa una creacion
lingistic inéditu y distinuiva, Esta singularidad emana de la articulacion de diversos vocablos que, al
fusionarse, trascienden su significado individual para adguirie una identidad marcaria robusta y
diferenciadora, Aungue los componentes léxicos "NACION"y “SUSHI" pudieran interpretarse, en su estado
alslado, como términos de uso comin o descriptivos dentro del sector pertinente, sin embargo, la unién
particular de dichos términos en una sola expresion genera un signo con suficiente capacidad distintiva y
aptitud identificadora respecto de los servicios reivindicados en la glase 43, En virtud de ello, se puede
afirmar que la marca es evacativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como

L"‘nﬂ,illt'lﬂﬁii.' L T P ]

En relacion con el uso de términos geograficos, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS

EN PARAGUAY"™ senalan lo siguiente: (..) 81 un ug.-m estuviese contorm; m‘-:.r pur un nombre geogrifico que
se refiere o un lugar, regidn o pais famoso o gente ¢ v : -

SCLVICIos que se oniginan en eflos, su uso en una marca debe considerarse descriptivo. En tal caso la Oficina

denegart ef registro de ese nombre geogritico comao marca pues presumird que ese nombre serd asociado a

esos productos o servicios en la mente de los consumidores y del _mn':hc o (..)" En ese contexto, aunque la

marca "NhC[UNSUSH]' cantiene la |H|d|:JI'd "NAL FL}N" la mmm.i

La denominacion, no afirma mi sugiere un origen L"iﬂt‘{‘ﬁh‘l.! ni un vinculo oficial, ¢
institucional con algin estado u organizacion internacional. Tampoco incluye simbo
indicaciones protegidas. En consecuencia, ¢l componente “NACION™ ¢ este caso opers

h.iﬂ_z._.ﬂ.l.:.mim
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N* 80718/2018, SOLICITADA POR MADE IN JAPAN,

S.A'I'I'Iil-ll e T e P P P P T P T T T T T

meramente simbélico, sin capacidad para inducir una asociacion concreta en la mente del consumidor
respecto al origen del servicio. Por tanto, su uso tiene un caricter meramente evocativo, cumpliendo asi
con la funcion distintiva que exige el derecho marcario, sin infringir el articulo 2, inciso a) de la Ley

|294F}s,““"“““"““"'"""“ I S SRS E R SRR NS AN E R I E A AR N R T A RE D

Que, ahondando atin mas en el andlisis, el Dr, Jorge Otamend, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas vy las evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evacativos rt':,b}'.f.i‘!'hifﬂl{'.\ ¥ los :fv.uupnw.» (ue no lo son. Los sighes
evocativos dan una idea de cuidl es of producto o seevicio en cuestion o solire sus componentes o
caracterfsticas. A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, v esto es logico puesto que, de o
contrario, la marca serfa engafosa, El signo descriptive también designa estas mismas caracieristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, eteétera. La diferencia estd en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe, La evocativa stempre tendrid en su
conformacion algun elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasfa, Al concederse una marea
evocativia no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracterfstica alguia
de productos o serviclos. No sucede o mismo si se registrase una designacidn deseriptivi®. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente of
objete en causa, sino la categorfa, la especie o el género, a los que pertenece ese obfetn,” e,

Que, 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 que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la busqueda realizada en el sistema informético de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: SUSHICLUB, clase 43, Registro N* 464775 4
nombre de SUSHI CLUB S.R.L. ; ALMACEN DE SUSHI, clase 43, Registro N 488915 a nombre de RAUL KENY
GOTO ALVAREZ; ECOSUSHI, clase 43, Registro N* 560580 a nombre de CINTHIA OBERMANN; EL JAPO
SUSHL, clase 43, Registro N* 551402 a nombre de CARLOS ANI‘JHT'“.& MARRERO VILLALBA; extremo ¢|uc:
demuestra que el vocablo “SUSH!"es de uso comoin en el rubro-«ccoesseeeememimmmimm .

Quie, siendo asl, el vocablo “SUSHI" deviene irrelevante para el catejo marcario y debe ser desechado
en el analisis ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopaolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art, 16 de la Ley N* 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando fa marca consista en una etiqueta t ofro Signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccidn de exclusividad no se extenderid a los elementos contenidos en ella que fuesen
08 LD POMTY O NECLSHITO @1 B COMBIOIDT, < soeshosssnssoinsamasonnssnnnssssssssnsssisessnssonionnnsnnssssssnssassnsnsssssia

En respaldo de esta interpretacion, el Dr. Carmelo Madica sostiene en su obra Derecho Paraguayo de
Marcas que: “(...)Debe tenerse en cuenta que no estd prohibida la utilizacion del nombre Paraguay, mientras
no se pretenda hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no
pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilizacién ofictal. Cuando se nombre va acompafado de
otros vacablos de los que resulta evidente c,rm.- el mmunrn c'umnmyr' Lna marca ri'.-.- :mrasfa no se II'HH"II'I‘,‘
impedir su registro. - 0 § i 3
ciudades (.)™. En la misma Iinea. resu]ta pemnente considerar las opiniones de los mu:rnhrus
permanente sobre el derecho de marcas, disefios industriales e indicaciones geogrificas,

el comité

*ERERECHO PARAGUAY O DE MARCAS" = Carmelo Modice. B La Ley, Asuncion, 2008, pag, 190
wefy Crigtalde
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1593 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"NACIGNSUSH] 'f ETIQUETA", Clase 43, EXPED]ENI'E N' BI'JTIB."ZUIE SDL[CI‘T&DA PDR MADE'. IN JAPAN,
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GOBIERNO pit | a.aianﬁcj. ,;11

tratado “la proteccion de los nombres de paises contra su registro y uso como marcas; Comentarios
Singapur: seria admisible si el nombre geogratico aparece en la marca solo como una asociacion fantasiosa”

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que se encuentra
conformada por una bandera bicolor (rosa y naranja) que en su lado 1zquierdo posee una estrella de color
blanco con un pez en el centro de color naranja, por debajo la denominacion con una tipografia especial y
los mismos tonos de la bandera, la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento
clerta distintividad i la marca -=s-==sreerssmmmsrs s e e e

marca solicitada

nacionsushi

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

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

Art. 1# REVOCAR la Humluu-::r! N* 1593 del 13 de noviembre de 2019 dlLtai:I.:l pnl la
Direccion de Marcas, - Sanessssssssnesass

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la marca
“NACIONSUSHI Y ETIQUETA", Clase 43, I-.-«:pc-:imnte N* E{.‘ITIEIEDIE solicitada a
nombre de MADE IN JAPAN, S.A.-- o

Art, 30 Ng‘nﬁquggg_
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL EXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N*
§7651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS S.A «---sccssecses RS-

Asunciin, 29 MM EGEE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional SUPER SEM[LLﬁSSrA-.
contra la Resolucion N# 1637 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, yio==«--

RESULTA:

Que, en fecha 21 de actubre de 2022 se presenta el representante convencional de SUPER SEMILLAS
S.A. ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 1637 de fecha 12 de septiembre de
zﬂzz. dictada I'.n-r lﬂ nirEtL—jﬁn {1[‘ Mi."'(_'ﬂﬁ_..........-."..u..................-....,u.............,.,.H.,.,... ......................

Que, en fecha 24 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apglaciﬁn Interpufstn_ ....... S R T TS TR T T A S T R S e e e S S S Y S Y S e S S N ST M S F T e T e

Que, en fecha 07 de diciembre de 2022, ¢l representante convencional de SUPER SEMILLAS S.A,
expreso agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
un !—uchﬂ Dq dL‘F [i‘"lﬂr".(!t‘lﬂz:il L P R

CONSIDERANDO:

Que. la mencionada Resolucion considera que: () Que habiendose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibictones de fa
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art, 2 Ine, e )., los que consistan
enteramente en un signo gue sea el nombre genérico o designacion del producto o servieio de que se trate,
o gue pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio,” La
denominacion se considera descriptiva v sin distintividad .ff,;,rrr}.i con relacion a los productos qrn: deseq
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado, ™

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) En ese sentido, debemos resaltar
que fa marca solicitada por mi mandante no puede ser considerada descriptiva, sino evocativi de los
productos que pretende proteger, Recordemos lo dispuesto por el art. 10 de [a Ley 1294/98, que
expresamente dice: Cuande en la denominacion una etiqueta o dibufo cuye registro se solicita, se expresa
el nombre de un producto o servicio, la marca serd vilida solo para el producto o servicio que en efls se
indica. En este sentido, afirmamos que la denominacion solicitada cumple con los requisitos legales
exigidos por la ley de marcas., ademis cabe destacar que la solicitud cuenta con otros elementos que la
convierten en un slogan y con una etigueta que 1a distingue(., ) =--sesse e srarcrsss e e

Qlll.'. L'l“'l'l."ﬁ[“‘]"ldﬂ a esta instancia administrativa resolver sobre la jart wedencia o no del recurso
interpuestnl..............................................................................."..."......"..........."......"..........."....

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para :i:sltnulr
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion mapcs
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de consider;

icplidid Ergleouad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¥ 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL EXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA®, CLASE 31, EXPEDIENTE Ne
§7651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS S.A.#+--<evssassramsssnsassusesmsnasusmensacnras

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a ConSTUIT LR MEEED, == sem s sttt it s s st s e s s st s s m s m s e s s e

Que, @ los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *“SUPER SEMILLAS S.A. LAS
SEMILLAS DEL EXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los productos que
pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacidn constituye la designacion usual de los
e wductos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los prrod huctos que se desea amparar, -----------

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la proteccion de productos comprendidos
en la glage 31 del nomenclador internacional, especificamente de *Semillas™ En ese contexto, del examen
integral del signo solicitado surge que este se encuentra conformado por los vocablos “SUPER", término
que evoca ideas de excelencia, superioridad o preeminencia', y "EXITO", expresion asociada cominmente a
nociones de renombre, notoriedad o resultados favorables’. A ello se suma el elemento predominante
“SEMILLAST, que constituye precisamente la designacion directa del producto que se pretende proteger.
Por consiguiente, la combinacion de tales términos conforma una expresion que transmite de manera
inmediata, directa y evidente la idea de semillas de calidad superior o destinadas a producir resultados
exitosos, En consecuencia, el signo solicitado no posee la aptitud distintiva necesaria para individualizar un
origen empresarial determinado, sino que se limita a desenbir cualidades o expectativas inherentes a los
prmil.u.'l.uu ORI DR e e vosnsnsnnnnnsssnunssnnasanssesnessinsns smmit o oaas o e s oS o 0 AN B R AR b £ Sl e e i

Que, al respecta, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: () La Oficina debe evaluar el caricter distintivo de las marcas conformadas por lemas, esldganes o
frases usando los musmos criterios aplicables a otros tipos de signos.Un lema serd objetable por falta de
distintividad si transmitiera simple y directamente informacion sobre el tipo, la calidad, el propésito u otras
caracteristicas de los productos o servicios, Habra falta de caracter distintivo cuando el piblico pertinente
percibiera al lema, eslogan o frase come una mera formula lavdatoria, promocional o publicitaria, ne como
un signo distintivo de productos o servicios en el comercio../..Por ejemplo, frases como las siguientes no
serlan distintivas y no podrian registrarse como marcas: “Samsung. el mejor movil para ti", para teléfonos
moviles y equipos celulares; "McDonald’s me encanta”, para alimentos preparados o servicios de
restauracion, *Maximo servicio y excelente confort”, para servicios de alojamiento v hoteleria.{...) En otra
parte del material expresa igualmente: (..) Un signo serd descriptivo de la calidad de los productos o
servicios st consta de términos u otros elementos que se refieran a indicadores reales o plausibles referidos
i .’.: 1.;&:!;;:’ :.u_.’:mur;d.;d 0 .fpmud u’u los pmdm tos O SErvicios. |"‘ sto h:yu:jﬂu_ﬂms_w

A LI . 403, 0 4 la calidad inherente
teal de los productos o servicios. Por qr'um;:.h ), los siginentes signos pmfn'an ser descriptivos de la calidad de
clertos productos o servicios: LIGHT, EXTRA VIRGEN', FRESCO!, ‘SUPREMO' o 'HIPER LIGEROY...). El
mistno material senala: "G )Una combinacion de dos o mas palabras en la que cada una de ellas es
descriptiva de  las caracterfsticas :ﬂl los ;rmjr:rm ;:mdrn tos o servicios, también debe considerarse
descriptiva y ' L 0 Servigios. La simple unidn de
elementos descriptivos sin a'mm:.l'uw'r ningung vanacion inusual daria lugar a un signo e
descriptive no registrable, Por ejemplo, las sigulentes combinaciones de palabras podriar

fiaTperat de Frogirdad Intosts
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 16437 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL EXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N*
57651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS §.A.-+-ss-sssssssmsusssnsessnssnsssssssamsnmnmsmamnannsenssnssassnses

descriptivas y no serian registrables: "Cine Comedia® para servicios de emision de programas de radio y
television, la produceion, exhibicion y alquiler de pelfcalas, v la asignacion, transferencia, alguiler v otra
explotacion de los derechos de las peliculas; “Teleayuda” para dispositivos electronicos destinados a la
transmision de voz y datos, servicios de reparacion de automaviles y reparacion de vehiculos, explotacion
de una red de comunicaciones, servicios de J"t‘."m:ll'rfm' ¥ salvamento ¥ servicios Informdticos frirea fir
determinacién de vehiculos; “LINEA COSMETICA® para productos cosméticos y preparaciones de tocador,;
...... /.. "LINEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosoffa o programa de cuidado del medio
dmhft"l’”t"f...} " El hl.lhl'rl}"rl.l'l” o L L, 1 o 1 R P P

Que, a lo expuesto precedentemente se suma el analisis de la etiqueta acompanada, la cual tampoco
incorpora elementos con suficiente fuerza distintiva capaces de desvirtuar ¢l caricter descriptivo del
conjunto marcario. En efecto, se limita a incluir, en su parte superior, la figura de tres hojas en color bordo,
mientras que en el centro resalta, en mayor tamano, la expresion *SUPER”, acompafiada inmediatamente
debajo por la palabra "SEMILLAS" en distintas tonalidades de verde, Finalmente, en la parte inferior se
incorpora la frase “LAS SEMILLAS DEL EXITO", de evidente contenido laudatorio y promocional, Por ende,
los elementos graficos, cromdticos y tipograficos utilizados no resultan suficientes para dotar al signo de
distintividad auténoma, pues se limitan a reforzar visualmente el significado descriptive y laudatorio de las
expresiones denominativas analizadas, Asi, apreciado en su conjunto, el signo solicitada continda
transmitiendo de forma inmediata al consumidor la idea de semillas de calidad superior o destinadas a
obtener resultados favorables, sin permitir identificar un origen empresarial especifico, Por ello, la etiqueta
presentada carece igualmente de aptitud distintiva,==s=sesseees st

licitad

SEMILLAS:

LAS BEMELAS DFL EXITD

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores 1dentificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado, Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, mis atin
teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
nnovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobire el origen o la
calidad de los Prndutrns T D L o m s bt et i e e B Y

Al respecto, Otamendi, nos ensefia lo siguiente: “Existe una linea divisoria tenue entre los signos
evocativos registrables y los descriptivos que no Jo son, Los signos evocativos dan una fdea de cuill es of
producto o servicio en cuestion o sohre sus componentes o caracteristicas. A veces, mis que una ufm, se
trata de una certeza, y esto es fr},qu'f.'r pm'sm :;ur‘ de J'u contrario, la marca seria engangsi
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1637 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SUPER SEMILLAS S.A. LAS SEMILLAS DEL EXITO {SLDGhN} Y E'I'IQUETA.* CLASE 31, EXPEDIENTE N®
57651/2021, SOLICITADO POR SUPER SEMILLAS 5.A.- mremesusees saummma e ————

orodter.

w Al concederse una marca evocativi no se quiti u’w‘ i.fq Fe pm'n’u 0 mngrm.fprrfdhm r;ur

se use prara describir ;.ir.n. feristica algura de ;mnﬁmm O SErVICIOS.

desipnacion descrptivg.™. El subrayado es nuestro, -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho exXpuUestis, habiendose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) del Art. 2 y concordantes de la Ley N®
1294/98 de Marcas, ésta Direccidn General arriba a la conclusion de que no es viable su registro en esas
condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurmidin, - oo

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

Art. |2 CONFIRMAR la Resolucion N* 1637 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la
DII‘I:L'L'Ii‘_In dl’ MHIIL'HE: 0 0 ol o o e 1 i

Art, 20 ORDENAR el archuvo de la solicitud de registro de la marca “SUPER SEMILLAS S.A.
LAS SEMILLAS DEL EXITO (SLOGAN) Y ETIQUETA", L|I'1L“ 31, l:.xpedlante N®
§7651/2021, solicitada a nombre de SUPER SEMILEAS S.A. - 5y----

Art, 3¢ NDTIFfQUESE — L S

TEEL RO HE T MARUAS® = :Illﬂt‘ Cotarmmenaadl. 9 Fal CARA, Abweleila Perrst, 2007 = I'.;H.. Th
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL
NAOK] IZAWA KON cenasncreasssssnsacsunisssssseisssenssnsnisonnansssassnssesenssasns sstensssrsstnromsassnsssaesrsnsinasasrnsss .

Asuncian, E E‘ HM EUEE

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de Dantel Naoki lzawa
Kon en contra de la Resolucion N* 322 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Direceion de Asuntos
Mar{_'ar"}s Lil‘1gtu.'iﬂ5. }r: L T R L L L L LT T T o T T P

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de Daniel Naoki [zawa
Kon e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 322 de fecha 07 de junio de 2023,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcatios LIEIOSO8, <=« cesereemmrmim s rsssns s sasssssssssssssssss e

Que, en fecha 13 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso
jntcrpupslﬂl---.."------------------------u-----.---.-...-"....-.....”.-...............-."..-....-.-.-..............,...................".,

Que, en fecha 11 de julio de 2024, 1 representante convencional de Daniel Naoki [zawa Kon expreso
agravios; dictindose en fecha 19 de julio de 2024 Ta providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado o L contraparte por todo el término de
h_u:l,r... B B N B R T B A g e e e R e e e e hce

Que, en fecha |1 de octubre de 2024, se presenta la representante convencional de RIOS REPUESTOS
RG S.A.. y contesta el traslado de expresion de agravios, Esta Direceidn tiene por contestadi la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de octubre de 2024, e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.) Que, ademis de fa casi perfecta identidad
mencionada, la marca base de oposicion NITOYO (Reg. N* 422,507) protege todos lols productos de la clase
12, existiendo identidad de clases v ademas de productos y servicios, con la marca solicitada NITOMO Y
ETIQUETA, que protege, Importacion, exportacion, comercializacion y venta de repuestos y dccesortos pari
vehiculos, para la clase relacionada 35 Que, al visualizar/pronunciar de seguide las denominaciones
marcarias se notan los parecidos grificos v auditivos, defan similar recuerdo e impreston. Adems,
pretenden  identificar productos/servicios  relacionados, circunstancia que agrava la posibilidad  de
confusion/asoctacion de marcas; esta direccion estima que la marca soficitada no redne los requisitos de
novedad, originalidad y especialidad exigidos por nuestra legistacion marcaria, Que, la presente solicitud de
registro de marca NITOMO Y ETIQUETA, no redne los requisitos indispensables para su prosecuclon de
trimites en la pretendida clase 35, sin afectar los derechos del registro de fa marea NITOYO ()% c=eeserrzeees

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta;
(. INada mis alefade de la verdad pues existe af contrario de lo afirmade una amphia diterencta que s hace
totalmente disimil justamente bastara al pronunciar una seguida de la otra, NITO :
fonéticamente, grificamente v visualmente distintas no basta ol hecho de coppact

Taat t-!:.l':'l"l-:-rf'.l.n.'
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA"®, CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL
KUALYICT IR TIRE v s somsima i st it s i i e s e bbb A e i s R b LA S R e

principal "NITO" para determinar que la denominacion NITIOMO es repetida de manera secuencial como lo
pretenide la adversa vy comao considero el inferior. Ademis fa denomimacion que al momento de analizar se
deberi realizar en su conjunto, no letra por letra, lo que mi mandante pretende registrar es NITOMO,
Debemos destacar gue ambos vocablos de fantasia evocan una idea diferente en fa mente del consumidor,
(e s ofro punto a tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusion divecta o indirecta en
el mismo, De contormidad a lo mantenido como prneipio general del Derecho Marcario, determinando
que las marcas deben ser analtzacas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de Jos elementos que la
constituyeren en su conjunto, no sole deben cotejarse las letras, que como en este caso particular entre las
marcas; "NITOYO" con "NITOMO", que se encuentran cierta fumiliaridad gramatical, en ambos prefijos
comtin: “NITO", pero verificando "ol todo®, existen mis diferencias que comncidencias, como en las
desinencias "YO" y "MO", gramaticalmente y fonéticamente, pues al pronunciar el sonido es distinto, lo
captado por la visidn, otorga un mayor porcentaje de diferenciacion, y conceptualmente tienen variedad,
pues la palabra "NITOMO® termina con MO por mis que fonéticamente son idénticas, visualmente y
ortograticamente son totalmente diStingas (.., )" ssssssreesm s s ens sesesssessianseas

Que, contesta la expresion de agravios el oponente %(..) Consideramaos innecesario realizar un cotejo
detallacdo de las denominaciones enfrentadas, pues, contratiamente a lo manifestado por el apelante al
decir gue “vistalmente y ortograticamente son totalmente distintas”, ki extrema similitud estd a simple vista
tanto en ef plano visual, grifico, tonético y conceptual; en el ambito visual y grifico es innegable el hecho
de que las denominaciones comparten las mismas consonantes y las mismas vocales, exactamente en la
misma - disposieion,  diferenclindose en solo una consonante./.. En el plano  grifico, ambas
denominaciones poseen logotipo, sin embargo, el solicitante ha presentado su marea con un logotipo muy
stentlar ol de mi representada, usandeo letra impresta mayiseala, con L misma tipogratia de letra, mas alfa
del color utilfizado.. /.. las marcas son practicamente idénticas y, si esto fuera poco, comercializan el mismo
rubre de productos y estin divigidas al mismo sector de consumidfores. La marca de mi representada
protege “todos” los productos de la clase 12, siendo sumamente conocida justamente en el rubro de los
repuestos, aitopartes v accesorios, por haberse miciado en dicho ambito desde el ano 1980 en nuestro

IJiJIh'{II_J::.._:'.I‘::_‘I.:_lalI.a.a..'-ha.a.a.al.-a.lul.-.dn.a.a.a-n.a..-.u---.1.1-----------|-----l.----.-|---|.-.u--------------------------------------------

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

iI!lI‘r[!lJL‘HIEI. T L Ll L L T T R ———————————————

Quee, del analisis artografico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada
“NITOMO" (Clase 35) reproduce, en el mismo orden, cinco de las seis letras que integran la marca oponente
*NITOYO" (Clase 12), siendo la Gnica variacion el reemplazo de las consonantes “M* vy "Y" diferencia
insuficiente para neutralizar el nesgo de confusion o asociacion indirecta en el pablico consumidor. En
efecto, ambas denominaciones coinciden en su estructura gramatical, extension y configuracion visual,
derivada de la comeidencia en la secuencia imeral "NITO" y en su terminacion "0 elementos que
predominan en la percepcion global del signo y generan una impresion de conjunto altamente similar, -+

& \ RG] L Mepidid Induntrial
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL
NI T2 AR BTN s nmeremeniprna e nessnmenemmsansosmonusy sy s o i S e R AR

de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas economicamente, En el siguiente cotejo puede
apreciarse con claridad la similitud grifica y fonética entre las marcas mencionadag; === eresrmremmimmmmm.

*NITOMO"  (marca solicitada)
*NITOYO™  (marca oponente)

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la mirca
solicitada pretende la cobertura de servicios de la clase 35: *..Importacién, exportacidn, comercializacidn y
ventas de repuestos y accesorios para vehiculos..”, mientras que la marca oponente posee el registro N*
633377 de “todos" los productos de o glage 12, la cual comprende principalmente los vehiculos y aparatos
para el transporte terrestre, aéreo o acuitico de personas o de mercancias, De ello se desprende claramente
que las coberturas resultan vinculadas y, en consecuencia, la posibilidad de confusion se encuentra
debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud grafica, sino que
ademis recaen sobre productos y servicios relacionados, que presumiblemente compartivan los mismos
canales de comercializacion y puntos de venta, incrementando asi las probabilidades de asociacion entre
marca sollcitada y[u INAFCE OPIOIIEIITE, «nr e wem s nsmteant s mn s d o nn  En T A2 48 FEA RS AR AR AR S AA R daa pramnns nd s nsnrsn s

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, fa
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”, Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, "la confision no es un hecho de la casualidad, sino de la intencion de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente v la inclusidn de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la .gr_mgundapupffg serung imitacian oo fﬂ;”'””.-q“ T i e o 0 R

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 ereada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste, 81 se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, ef piblico consumidor ya no sabrd o origen de oy
Pm'—_f”fhn- f.n}.“ ........................................................................ e - N

Que, en conclusion, tras el anilisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, Ademas, de la relacion de
clases existentes entre las mismas. Asimismao, no se puede pasar por alto lo establecido en Art, 2 Ine { de la
Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo d fusion
o de asociacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos, Y teniendo e

" Compendio de Doctrin de Propiedad nduserial Sapenntendenci de tndusteia y Comercio, Cobombi, 20408
" OTAMENDI, Jorge. DERECHD DE MARCAS, Buvnos Aires, Abeledo Perror Lexis Newis. Argentina, 2002, sva; G, P
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FARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 322 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA®, CLASE 15, EXPEDIENTE N® 46249/2020, SOLICITADO POR DANIEL
NADKLIZAWA KON sessausssnssesssnsassnssossassssssresssssasersssessssissssssnsossiossisotsssntessnssssasarsissasnistasenssiossase

que en el caso de autos claramente hay nesgo de confusion al indueir a confusion o asociacion a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la
*'*.‘1”"5'*!'1(_".' I,Hi:ll‘lt"u {*Il‘l:'L} I‘{ﬁ rtliﬁllluh‘ B L L T L

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
corifirmar 1a resolUeion FeclliTichiss==sssssssssssssssmsmsssrsrssssssrsssssssssssmsssss s ssss s s b s s E s s R R aa s

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

Ar. 1® CONFIRMAR la Resolucion N 322 de fecha 07 de junio de 2023 dictada por la
Direccion de Asuintos Marcanos LItIGI0S0s, ==-ssssssssrmmmmmrmmsnemninasrasrrssmms s e

Art, 29 DISPONER ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca *NITOMO Y ETIQUETA®,
clase 5, Expediente N* 46249/2020, solicitada a nombre de la firma Daniel Naoki
[zawa KO, =r=s=smrssmsssarsssssssssssnsssarisnssssssssssssastssssssosssssssssasssassesasasnsnsansnnnsnn

Art. 39 NOTIFIQUESE por Ciduli  emseeemesermsemreceanes!
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL
NAOKL IZAWA KON, c=oscssssesssressssontssansssssssssssssssssnsssssessosssssssssssssriesssesss sesssssssssssassssasesssstisssseas

Asuncion, 2 9 le EHZH

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Daniel Naoki 1zawa
Kon en contra de la Resolucion N* 323 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos
Marrﬂrins thigiusuﬁr '}-’: B L L L L L L T

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta la representante convenclonal de Dandel Naoki lzawa
Kon ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 323 de fecha 07 de junio de 2023,
dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LIHRIOSOs,«ccccemmmsmmsmms s s

Que, en fecha 13 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso
j"turl““:rﬁn’.............-...............-......-..-.-...-...-......-.............-.....--....-...-...-...-.....--.......-.....-.-.............-...........

Que, en fecha 05 de junio de 2024, la representante convencional de Daniel Naoki lzawa Kon expresd
agravios; dictindose en fecha 06 de junio de 2024 [a providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

Que, en fecha 11 de octubre de 2024, se presenta la representante convencional de RIOS REPUESTOS
RG S.A., y contesta el traslado de expresion de agravios, Esta Direccidn tiene por contestada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de octubre de 2024, smrrsmeressmmsssssnmnsssnsssssnarns e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: ") Que, ademis de la cast perfecta tdenticad
mencionada, la marca base de oposicidn NITOYO (Reg. N® 422.507) protege todos los productos de la clase
12, existiendo identidad de clases v ademis de productos y servicios, con la marea solicitada NITOME Y
ETIQUETA, gue protege exclusivamente repuestos para vehiculos y autopartes, para misma elase 12, Que,
de esta forma resulta evidente la semefanza, por tanto esta Direccion considera que la marea solicitada no
retne fas condiciones basicas esenciales quﬂ la ley ra.":,'mmt' novedad, especialidad y originalidad

"
r j A P P S LR CH S SRS S ——————

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta;
“f..)Nada mas alejado de la verdad pues existe af contrario de Jo atirmado una amplia diterencla que la hace
totalmente disimil justamente bastara al pronunciar una seguida de la otra, NITOMO, NITOYO son
fonéticamente, grificamente y visualmente distintas no basta el hecho de compartir la denominaciin
principal *NITO" para determinar que la denominacion NITIOMO es repetida de manera secuencial como lo
pretr_ndc' la a-::" versa y como considero t'||| inferior, .ﬂ.dvm.h J'd rfr'n:'rmt'mu idn que al momento de analizar se

st Brepiedad [nduiniial
repiednd [etelecies
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL
MACIIT TZAVA MIDN sissasisiioneasasnnsunmesmmnssanoosmensissssnsssnssnssssssros s isais st R S AR AL S et i

(ue ex oo punto a tener en cuenta, pues evitari gue se legue a producie confusion directa o indirecta en
el musme, De conformidad a lo mantenido como prancipio general del Derecho Marcarto, determinando
que las marcas deben ser analizadas como un todo, temiendo en cuenta cada une de los elementos que la
constituyeren en su conjunto, noe solo deben cotefarse las letras, que come en este caso particular entre las
marcas: “NITOYO" con *NITOMO", que se encuentran clerta familiaridad gramatical, en ambos prefijos
comin: “NITO", pero vertficando “el todo®, existen mas diferencias que comerdencias, coma en las
desinencias "YO" y "MO", gramaticalmente y fonéticamente, pues al pronunciar el sonido es distinto, lo
captado por la vision, otorga un mayor porcentaje de diferenciacion, y conceptualmente tienen variedad,
pues fa palabra “NITOMO" termina con MO por mis que fonéticamente son idénticas, visualmente y
ortograticamente son totalmente disintas (. ) e-ssssssssimmmmni s s s s s s

Que, contesta o expresion de agravios el oponente “(..) Constderamuos innecesario realizar un cotejo
detallacdo de las denominaciones enfrentadas, pues. contrariamente a lo manifestado por el apelante al
decir que “visualmente y ortogrificamente son totalmente distintas®, la extrema siumilitud estd a simple vista
tanto en el plano visual, grifico, fonético y conceptual; en el dmbito visual y grifico es innegable el hecho
de gue las denominaciones comparten las mismas consonantes y las mismas vocales, exactamente en la
mistia - dispasicion,  diferenciindose  en solo una consonante. /.. En el plano grifico. ambas
derominaciones poseen logotipo, sin embago, el solicitante ha presentade su marca con un logotipo muy
stmilar al de mi representaca, usando letra imprenta mayiscula, con la misma tipografla de letra, mis alld
del color utilizado. /.. las marcas son practicamente idénticas y, st esto fuera poco, se encuentran en la
mistma clase 12 protegiendo exactamente Jos mismos productos. La marca de mi representada protege
“todos” lso productos de la clase.s sendo sumamente conocida justamente en el rubro de los repuestos y
auttopartes, por haberse iniciado en dicho ambito desde el afio 1980(.,,) <=--==ssmmemmremimieai e

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

1|||;pr| LR ), mroe o s msn ot m s s s s s s A B B 6 e A R A BB A A S e

Que, del andlisis ortografico y fonetico de las marcas en conflicto, se advierte que la marca solicitada
"NITOMO" (Clase 12) reproduce, en el mismo orden, cinco de las seis letras que integran la marca oponente
"NITOYO" (Clase 12). siendo la tmica vanacion el reemplazo de las consonantes “M*y *Y", diferencia
insuficiente para neutralizar el riesgo de confusion o asoclacion indirecta en el pablico consumidor, En
etecto, ambas denominaciones comciden en su estructura gramatical, extension y configuracion visual,
derivadi de la coincidencia en la secuencia iniclal "NITO" y en su terminacion “0" elementos que
predominan en la percepeion global del signo y generan una impresion de conjunto altamente similar,------

Desde el punto de vista fonético, las marcas exhiben una pronunciacion semejante, al compartir
idéntico numero de silabas, acentuacion y sonondad, En consecuencia, las similitudes graficas y fonéticas
existentes entre los signos enfrentados resultan relevantes y determinantes, pudiendo inducir al
consumidor a creer ervoneamente que los productos o servicios distinguidos por ambas marcas provienen

de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas econdmicamente. En el sty reetejo puede
apreciarse con clanidad la similitud grafica y tonética entre las marcas mencionadas: sesaness

e —

*NITOMO" (marca sohcitada)
“NITOYO"  (marca oponente)
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL
T 7 ) —

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determina
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemaos que la marca
solfcitacla pretende la cobertura de productos de la glase 12 “..Exclusivamente repuestos para vehiculos y
autopartes..”, mientras que la marca aponente posee el registro N* 633377 de “todos” los productos de la
misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las caberturas resultan
idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusion se encuentra debidamente acreditada. En electo,
las marcas analizadas no solo presentan similitud grafica, sino que ademis recaen sobre los mismos
productos, que presumiblemente compartirin los mismos canales de comercializacion, puntos de venta y
publico consumider, incrementando asi las probabilidades de asociacion o confusion entre la marca
solicitada y 1 MArca OPONENLE, «+=«-rresssrssmrsenrasassmisansranssnarsnersesasr s tass nasmsrns e s s s e enes

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mis
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motive la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposiciin de esos elementos”, Fundamenta esta regla, en que
en la mayorfa de los casos, “la confusidn no es un hecho de la casualidad, sino de la inteneidn de productr
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y o inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacton de L primera®™, oo e LT LL e S EE T

Adicionalmente, se debe evitar la dilucidn de marcas como la de autos, En efecto, ¢l Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teorfa de la dilucion ha sido creada para
defender la relaciin marca-prodicto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. 51 se
permite que coexistan con dsta otras marcas iguales, el piblico consumidor ya no sabrd el origen de los
p."ﬂ‘d“t.‘h‘.ls f..,).” o e e B S A A B S A g e A s B B A i i e

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de [a Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusidon o de asociacion con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos, Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusive de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
Bl PRIRITIAS onimnseia o nih et astn e wts i s St ot Y S AR s S o G T Sy GV SV e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccidn arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre lis marcas en pugni, por tanto, corresponde
L'I'J”JILIITﬂi”'JH na_l,:‘”r”"'ﬁ::” n.ilqulrnfﬂl............-....,.-.H ............. NN SN ETE NI TETIEEEEEEEETTEETECEEEEEE

- = :
' Compendio de Doctrna de Propiedad Industeial, Sopemtendesia de Dndostoa y Comeroo, Colombia. 2008 ﬁ_ Bo.llll Gt |Illl: :;H“
? 7 3 R i C RS 4 ' L' + 1 S ¥ i i

OTAMENDI, Jarge, DERECHO DE MARCAS, Buenos Ares, Abeledo Perrat Lexis Nesin, Argentina, 017, sva, B, Pag. 4 ...: . 511]:&;?:: de ihpiedad eduiaiial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 323 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NITOMO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 46250/2020, SOLICITADO POR DANIEL

NAOKI IZAWA KON, ss=ssssssssnnsas s pck e —
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR s Resolucion N* 323 de fecha 07 de junio de 2023 dictada por la
r]“ll"‘. I'H‘I” ‘h__l Aﬁl”“”h Mi“l'- Al l .l“-gl“ﬁ“h. D L LT L LT L T T T T —"
Art, 2¢ DISPONER el archivo de la sohicitud de registro de la marca “NITOMO Y ETIQUETA",

clase 12, Expediente N 46250/2020, solicitada a nombre de la firma Daniel Naoki
lzawa Kﬂﬂ‘*** PR T e P e L L

Art, 3¢ NOTIFIQUESE por Coduli, s« sseremmmmemmoeeno. 8
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2.489 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D POS", Clase
9, EXPEDIENTE N*° 38269/2016, SOLICITADA POR BEPSA DEL PARAGUAY SA.E.C.A.-srssesssssssssnsnssansannnnes

Asuncion, 29 MAY EUEE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BEPSA DEL
PARAGUAY SA.E.C.A., contra la Resolugion N* 2,489 de fecha 17 de ngnshr de 2017, dictada [!::I la Direceidn
dL Mdrl.a\ }l" R R R T T - T s rrmm reErrEETrTEETTYE

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de BEPSA DEL
PARAGUAY SA.E.C.A. ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la RL‘HL:ILMI‘:H N* 2.489 de fecha 17 de
agosto de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, »---=sssssrsmersarrmsrsss s s

Que, en fecha 24 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
|nturpul_15tnl S O L S S P —

Que, en fecha 26 de junio de 2018, el representante convencional de BEPSA DEL PARAGUAY
SA.E.CA. expresd agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agrwkna :.f llama autos Fhll‘-l
resolver en fecha 24 de octubre de 2018, - A A i B T i e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. Que habidndose realizado el examen de registrabilidad
de fa citada marea, ésta Direccion considera que la misma imevrre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Mareas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Ine ) . los que consistan enteramente en un
signe que sea of nombre genédrico o designacion del producto o servicio de que se trate, o gue pieda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicle, En consecuencin no
Dt Iugar i Jo SONCIEATE (,,,)" ssersrmerssnsmsesrenmssinsssnnsssns s casrarsrsssssnsssss ssssasss e an s saas s s s e nssasesson sseserns

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta; “(.)Que, teniendo en cuenta la
resolucion dictada par la Direccion de Asuntos Marcarios, pedimas se tenga en cuenta la modificacion de la
denominacién de la marca solicitada a: D POS-BEPSA indicando de este modo el origen de los productos a
distinguir; asf como también sefalando el hecho no menos relevante de que mi mandante ya es titular de la
marca DI POS en la misma clase 9 bajo N° 442,479 de fecha 1] de julio del 2017, y de las marcas D POS en
clases 35, 36 y 38 bajo Nos. 442.48), 442482 y 442483 respectivamente. Antecedentes de dichos registros
obran en vuestras oficinas y desde va pido se traigan a la vista para [a verificacicn correspondiente -«---...

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

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 sdlo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre Inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interds general, =-------=-

Q'ue tal como In expresa e! Art, | :it- la |...t"}" N* I.E‘MFJ'E |d"i Marcas son 'ugnﬂ.i qm' sirven ]T uir
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2.489 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D POS", Clase
9, EXPEDIENTE N* 38269/2016, SOLICITADA POR BEPSA DEL PARAGUAY SAE.CA ------r-ssmemmmemenamnnananans

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 8 CONBLtULY UNA MAPCH, «+=sssrssermsnsascrcncsnesinmsmsencicmgirsnsssnsossosnmansssnansnrnssmnsssnsssenssasnnsssanes

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "D POS® resulta descriptiva o
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
Proauctos qUE S6 Qesea A Parar, sss=sssssss s s s e S a e S e St S bt e st e m e st se s s e ns s et s

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para “todos” los productos comprendidos en la
clase 09, En ese sentido, la denominacion solicitada “D POS® se compone de una letra “D* y de la abreviatura
"POS" correspondiente a la expresion inglesa *point of sale” que en espanol significa “punto de venta” En
este contexto, la unidon de ambos elementos conforma una expresion de cardcter fantasioso que,
considerada en su conjunto, posee suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado los
productos amparados en la clase 09, En efecto, la denominacion solicitada no constituye el nombre
habitual ni genérico de los productos comprendidos en dicha clase, ni informa de manera directa e
inmediata sobre su naturaleza, cualidades esenciales o finalidad especifica.------smmmmammrsnreiaes

Que, la marea solicitante pretende obtener cobertura de “todos” los productos de la glase 09. En ese
sentido, la denominacion solicitada *D POS” se compone de una letra y un vocablo del idioma inglés que
traducidos al espanol serfa *forma abreviada de “point of sale", punto de venta™ En este contexto, la unién
de ambos elementos conforman una i."?'i:—”'k‘ﬁi‘”! fantasiosa '_!'" et considerados en conjunto posecn
suficiente fuerza distintiva, capaz de individualizar en el mercado los servicios amparados en la clase 09, En
efecto, la denominacion solicitada no constituye el nombre habitual ni genérico de los productos
comprendidos en dicha clase, niinforma de manera direcra sobre su naturaleza, cualidades esenciales o

”n"'“thul .iNF"q*"]rHI B A B B B Mol e B B o S O el R 0 0 o B 0 5 1 o 0 1 B e Ll B i

Quie, shondando atin mas en el andlisis, el Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son, Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracter(sticas, A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca serfa engafosa, El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera, La diferencia esti en que fa designacion
descriptiva es ln necesaria o usual para aguello que se describe. La evocativa siempre tendra en su
conformacion algin elemento gue la hard, en menor o mayor grade, de fantasia, Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio piablico ninguna palabra que se use para describir caracterdstica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva®, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “fas designaciones genéricas definen no directamente el
abjeto en causa, sino la categorfa, ks especte o of género, a los que pertenece ese objeto,” <=« searessanas

Que, ademis de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de marng
segin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir qug
PARAGUAY SA.E.C.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradag l_'_m-__‘:_-,:::r.

oo pleda Tndunnrlal
pietad laselecraal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2,489 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D POS", Clase
9, EXPEDIENTE N° 38269/2016, SOLICITADA POR BEPSA DEL PARAGUAY SAE.CA.--=ssresssssnsssaassnncennnrans

Registro NY 442479, D POS gclase 35 Registro N” 442481 D POS clage 36 Repistro N® 442482, D POS clase 36
Registro N© 442482, D POS glase 38 Registro N? 442483, D POS clase 38 Registro N 442483, DI POS clase 35
Registro N© 442480, DI POS clase 36 Registro N 447261, DI POS glase 38 Registro N¢ 447191, Es decir, el titular
de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos, bajo una denominacién similar, Por
consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética, -«

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

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

Art. 18 REVOCAR la Resolucion N* 2,489 del 17 de agosto de 2017 dictada pnr la Direccion
d‘t Mﬂﬂ AR, =evrsarrarsnsani st st satsssssstnsierasborrarasdrerntan s nes

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca *D
POS", Clase 09, E;x;ndwnlt- N°® 3!269;’2(516 solicitada a nombre de BEPSA DEL
PARAGUAY SA.E.CA.--- vove T LS CLET LD

Art. 32 NOTIFIQUESE, -+++++sssssssssearansasassmsasaneas s

I 1 "
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N" 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LAMARCA “A] Y ETIQUET'A' Clase 05, EXPEDIENTE N® 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO,,

1,1 A - o i s L A e A R St S B i

Asuncidn, 2 4 Hﬁﬁ Zﬂiﬁ

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de Al 8.A Calidad
Ante Todo contra la Resolucion N* 1157 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada pnr Ia I}Irﬂ-:*lﬁn de Asuntos
Marcarios L|t|g|nqq5, T P vou sessrermsnuzziea

RESULTA:

Que, en fecha 03 de noviembre de 2022 se presenta la representante convencional de A] 5.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 1157 de fecha 31 de octubre de 2022,
dictada por la Direccion de Asuntos Marearios LItIZioSos,«=---=cseseemmmmmmmmmmmmsssnnsss s sasanns

Que, en fecha 09 de febrero de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de ape]acicﬁn interpugx\ms, e o i e o A Sk R S R b

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante convencional de AJ S.A Calidad Ante Todo
expreso agravios; dictindose en fecha 14 de octubre de 202% la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
19}1‘1 -------------------------------- FEssEssaEs BESSFEEEEE RS L

Que, en fecha 11 de diciembre de 2023, el representante convencional de AJINOMOTO CO,, INC,
contestd la expresion de agravios y esta Direccion General llamd autos para resolver en fecha 16 de
ditiembru de 7 T T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) Que, entre la marea solicitada vs. la marca registrada nos
damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano
conceptual, fonético, visual como podemaos apreciar por lo no se encuadra dentro de las prohibiciones
establecidas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N* 1294/98. [, ] La marca solicitada A] Y ETIQUETA presentada
por Ajinemoto Co. Inc. retine los elementos distintivos propios, qm fa hacen un wgrm r.:'g.fxfr.ih.l':' puesto
que existird posibilidad de confusion en el publico consumidar® (..,)"- sewmrresssessmreens

Que, se agravia el apelante A] S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expresa; “(.) Al solo
observar las marcas en pugna Al VIERC! vs Al no existe ninguna distintividad entre las mismas, dejame ef
mismo recuerdo y continua A quo que la solicitante pretende proteger sus productos para la clase 05
mientras que [a oponente en la 29; en este punto hago una referencia especial ya que ambas clases se
encuentran relacionadas, los productos de la clase 05 cubre los alimentos y sustancias dietéticas, alimentos
para bebés y suplementos alimenticios para personas mientras que la clase 29 cubre productos alimenticios
por lo que consideramos que ambas mareas no podrdn coexistir pacificamente en el mercado por que
existen mds semejanzas que diferencias (.,)  esseessremm e s e

ue, el snhciranre entre otros argumentos f.untesta '{ J Que es un d'b.‘:l.'f‘ﬂrﬂ ef re-.rr: depuiera
P f
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "A] Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N* 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO.,

[T o m e et mm s e s e e R R R A

para proveerse de panificados /.. Que la marca registrada de la adversa es EMINENTEMENTE
DENOMINATIVA, y posee un significadoe asociado con una PERSONA FISICA, el cual es el siguiente: Las
iniciales de la marca “AJ." hace referencia a las iniciales del nombre "ANTONIO JUAN", POR LO QUE LA
MARCA DEBERIA LLEVAR LA MENTE DEL CONSUMIDOR A LA SIGUIENTE IMAGEN MENTAL “"ANTONIO
JUAN VIERCI" .../ En cambio, las letras sin separacidn alguna “Af" constituyen las dos primeras letras de la
denominacion social v nombre comercial de la firma “"AJINOMOTO", tal y como obra en la solicitud, la
misma es "A] AJINOMOTO" Y ETIQUETA.../... Por otro lado, la firma AJINOMOTO de mi poder otorgante ha
adguirido notortedad mundial como marca corporativa, asf como marca utilizada en productos de la firma
FOPIESONLAO (.., )", =mrsverssesmarnsasessnessessnsssrsiasssssnsasassaasassssns s e e ssssesnans somssaas e ssn s ns s anssassssanssnnnns

Que, Lurluspunde a esta -:‘]upumiunu.l administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
”“prp“u"t” B G S R R S R A NSRS SRS

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de Ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
la marca CRONBNTE, o= sssem it mm st b s bt am st r s s oa s me as s b r e a e h b am e s e S Pt em e n s S s e S e e e e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada *A] Y ETIQUETA” (Clase 05) reproduce integramente las letras "A" y )", las cuales constituyen el
elemento inicial de la marca oponente "AJJ. VIERCI" (Clase 29,3031 y 33). diferenciandose (nicamente en
que, en esta Gltima, dichas letras se encuentran separadas por un punto intermedio, lo que les otorga el
cardcter de iniciales de un nombre, acompanadas ademds del vocablo *VIERCI", mientras que en la marca
solicitada las letras aparecen unidas y sin puntos, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----ssesssesseaees

Al Y ETIQUETA  (marca solicitada), y
AJ. VIERCI (marca oponente)

Quae, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
oponente posee las siguientes marcas registradas vigentes a la fecha de la presente resolucion: "A.J. VIERCI®
Registro N® 594851 para “tedos” los productos de la clase 29, ¢l cual comprende principalmente los
productos alimenticios de origen amimal, asi como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros
productos horticolas comestibles preparados o en conserva para su consumo; "A.). VIERCI" Registro N°
594852 para “todos® los productos de la clase 30, el cual comprende principalmente los productos
alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en
CONserva para su consumo, asi como los aditivos para realzar el subor de los alimentos. Por su parte, la
marca en tramite de registro “A] Y ETIQUETA" solicita la cobertura en la glage 08 para “Suplementos
nutricionales; suplementos dietéticos; suplementos minerales alimenticios; suplementos dietéticos para
animales; suplemento dietético para el ganado; aditivos de piensos de ganado para fines suplementarios de
nutricion; aditivos de piensos de ganado para uso veterinario; productos farmacéuticos; medicamentos
para uso humano; aminodcidos para uso médico; sales para uso médico; preparaciones vitarp
adhesivos; panales para bebés [servilletas|: leche en polvo para bebés; alimentos para bdbak; harina lictea
para bebés; cotonetes para uso médico; pafiales para incontinentes; tonicos ,I'r . (&}
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "A] Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N* 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO,,

INC. . e A e i o e il b g e A R A

biocidas; desinfectantes; medicamentos para uso veterninarie; toallas sanitarias; eolivio; almohadillas para el
pecho; cdpsulas para medicamentos; preparaciones contra la polilla; alimentos dietéticos para uso médico;
bebidas dietéticas para uso médico; medio de crecimiento celular para uso médico, comprendidos en
clase 05 (CINCO)". De la comparacion se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases
del nomenclador internacional, Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexién
competitiva comercial directa y apuntan a un piblico consumidor distinto, En consecuencia, esta
dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha
desestimado la oposicion P]th-alfa T] FLTEIEIS, om0 o o S B o

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es ¢l
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitdndose cad
solicitud mediante expedientes separados, De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteceldn a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada, Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
Fadﬂca ENTE |85 MUSITIES, === remr s s s s s s e s s S e S SN S S AN A A A SA A RANA L SN s tatas s asasns sansssnnsanes

Que, adicionalmente, la marca solicitada constituye una marea mixta, en atencion a gue se encuentri
compuesta por una etiqueta diferenciadora que incorpora la denominacion en una tipografia especial de
color rojo, dispuesta sabre un fondo blanco, otorgindole una impresidn visual propia y distintiva, Por su
parte, conforme se observa en el sistema informatico de la institueion, las marcas oponentes son de
naturaleza denominativa, careciendo de elementos grificos o figurativos que acompafien su denominacion,
En consecuencia, dichas diferencias grificas y compositivas contribuyen de manera suficiente a distinguir
los signos enfrentados en el MErcado, ---««wsssrerumrmrmr s b

Marca Solicitada Marca Oponente
Comer Bien,Vivir Bien. denominativas
L]
AJINOMOTO

Que, esta Direccion considera oportunao citar la doctring del Profl, Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien
en su libro "Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “E/ mero hecho de
utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarle en confunto con otros elementos, en otra
marca, no necesarfamente implica que esas marcas sean confundibles™, <=,

Que, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante
CO., INC,, posee las siguientes marcas registradas: “Aj AJINOMOTO"® Clase 29 Rogisteg

' Sincher Herrero, Andrés. "Confusicn de Marcas™ Editorial La Ley, Asuncite, 2004
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1157 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "A] Y ETIQUETA Cla:le 05, EXPEDIENTE N*® 58556/2017, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO.,

INC, == e e e b B A A A B B S e e

AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 31, Registro N*603320; *Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA” Clase 30, Registro
N*605686; "A) AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°523551; entre otros registros. Por
consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacién
similar, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente,
pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, -=««-«-s-ermmammeaes

Subre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en Jos casos en gue se discute fa confusion es fa
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
inconfundibilicad, y asi se 1o ha reconocieo, ™, «oeee e s s s s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas proplas, 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 Expuesm mrrespunde
confirmar la resolucitin recurrida, - e e A et e e A A S A R W B B R P B A B R e

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

Art. 1¥ CONFIRMAR la Resolucion N* 1157 de fecha 31 de ﬂLtllhru. dl." 2022 dictada rmr la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «- - -es

Art, 20 DISPONER lu prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca *A] Y
ETIQUETA", Clase 05, Expediente N* 58556/2017, solicitada a nombre de
AJINOMOTO CO,, INC.,

Art. 3¢ N{JTIFIQUESEpurL‘a."dulu.------------------------_;_,___ o veeenofens

TR -nrr.- anel‘n :"vt'|:rJ .
- x.., “..-.- l‘mﬁdgpr rd:l-“.

POEREL HG T MARL AR < Jorge Dtamaedli, 97 Fal, CARA, Aluslodo Perrot, 2007
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 585732017, SOLICITADO POR
AJINOMOTO CO., INC,teasssnsssnsesrsssssnssansnssssssnsssesnsrassssnssssssssssasssssessassrsssassessansssasasssesmanssenmmnrrsn

Asuinaion, I ) MAY EDZE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Ajinemote Ce,, Ine,
contra la Resolucion N® 6% de fecha 24 de febrero de 2022, dictada pn.‘-r la Direceiton de Asuntos Marcarios
I|t|E|""JH}" T —— R T T L s PN

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de Ajinemote Co,, Inc, ¢
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 63 de fecha 24 de febrero de 2022, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios I_.”lh'l‘il.ﬁl]ﬁ_ e

Que, en fecha 24 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedieron los recursos de
dFEI-ﬂ{.lﬂn "-|_terp||ﬂst“5 o e 5 il e gt A Dl i 0 o s I e O a5 0 o il A ol i i

Que, en fecha 20 de mayo de 2022, el representante convencional de Afinomoto Co,, Inc. expresd
agravios; dictindose en fecha 01 de junio de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, «oooeoeemees

Que, en fecha 31 de marzo de 2023, fue contestada la expresion de agravios por ¢l representante
convencional de A] 8.A, CALIDAD ANTE TODO, Esta Direccian General llamd autos pm resolver en fecha
ﬂzdu rnd}flldﬂlﬂli [T — . R ——— R —— & -

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: *(..) Que, haciendo un andlisis entre las denominaciofnes en
pugna las marcas A AINOMOTO Y ETIQUETA clase 32 (solicitada) y A.] VIERCI clase 3% faponente), nos
damos cuenta de que la marca solicitada reproduce integramente la denominacion de la marca registraca
ademis de la existencia de relacion entre las clases en que las marcas han sido depositadas, por fo que
existe un gran riesgo de confusioon entre ambas marcas, ya que tanto la denominacion, como la clase de las
mismas resultan muy similares, Por lo que se encuadra dentro de las profubiciones establecidas en el art, 2

Que, se agravia el apelante Ajinomoto Co., Inc, vy entre ofros argumentos expresa: “(.) La
denominacion "A,) VIERCI', tene un conceplo totalmente diferente, primero por ser una marea
denominativa, INDICATIVA DE UNA PERSONA Y UNA FAMILIA ESPECIFICA, Y HOY DIA UN "GRUPO"
COMERCIAL, cuyo significado es, como ya lo dijimos ANTONIO JUAN VIERCI, ideoldgicamente hablando
son conceptos muy disimiles, VISUALMENTE HABLANDO, LAS MARCAS DE LA OPONENTE SON
EMINENTEMENTE DENOMINATIVAS, LAS SOLICITUDES DE MI REPRESENTADA SON MIXTAS:
DENOMINACION + LOGO CARACTERISTICO Y DIFERENCIADOR, (,,,)%«sssesnsssssssssssssrannsnnsssmnssmnesninnss

Que, en relacion a la primera expresion de agravios, el oponente A] S.A, CALIDAD ANTE TODO entre
otros argumentos contesta ; *(..) Que, si bien es cierto que L marca solicitada por fa contragy Lin
logo “caracteristico y diferenclador”, sigue siendo un mero componente gue n -

ol el de '-'l..ru.l Tnduirrial
reskd Nachunal de Pragiead Inceles
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “A] AJINOMOTO Y ETIQUETA®, CLASE 32, EXPEDIENTE N* 58573/2017, SOLICITADO POR
AJINOMOTO CO.,, INC ssnsssrssasnssunasssusssasssnssasnsssasssssssstsssnasssnssssnsontsstans shsnsenssassssssssssssmsnsssssnssons

prara agregar el elemento novedoso a la solicitud de registro. A esto debe sumarse of hecho de que lo mis
“caractetistico y diferenclador” del logo es s I,r:.u'm"rm AL reconocida imciad de mi mandante y de su grupo
cotteredal, {'mj --------------------- P — AR

Que, mrrrnpnrlde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
"IH"'I’IIILH"HI.H B T T SRS U ——

Quie, en primer término, las marcas en cueshion 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
enteno que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
LTI OPIIEIIEE, =oe s e E 0L L BRe e AR S a s n e s s e s s n s s a s nasnns

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitadu A AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 32) reproduce tnicamente las letras iniciales “A™ y “|”, que
conforman la denominacion de la marca oponente *A). VIERCI® (Clase 29,30,31 y 33), 5in embargo, en la
march oponente, las letras aparecen separadas por un punto intermedio, circunstancia que les confiere el
caracter de iniciales de un nombre, acompanadas ademis del vocablo distintivo "VIERCI™; mientras que, en
la marea solicitada, las letras se presentan urmdas, sin puntos, e integradas junto al término *"AJINOMOTO",
conformundo asl una estructurs denomimativa claramente diferenciada, Asimismo, desde el punto de vista
fonético, las denominaciones enfrentadas presentan sonondades, ntmos y acentuaciones notoriamente
distintos, En consecuencia, de una apreciacion global y de conjunto de las marcas en pugna, surgen
diterencius evidentes, relevantes y facilmente perceptibles para el consumidor medio, tanto en su
extensiOn como en suestructura y secuencia de letras, tal como se observien el siguiente cotejo; ------------

A AJINOMOTO  (marca solicitada), y
A.). VIERCI {(tmarca oponente)

Quue, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY “sefalan cuanto
siguer () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuenci de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de paliabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) (. Se entenderd que existe sinnlitud fondtica si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese ef mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan disunguir auditivamente. Los elementos clive para determitiar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras v silabas v su orden v acentuacion particulares, El examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar, Por ejemplo, los .5;g|m=nnu
signos  denominativos contienen algunas silabas jguales pero otras diferentes o con un_sima_de
pronunctacion diferente por lo que son foneticamente diferentes: Signo anterior CLENY
POSTOTIOF ALEOSAN '{.,, )" rseerssansssnssssnnnsssnnsssnnnsnnsissnnsssinssssnsssannssssensssssnsreas sinineipend

“Ilu.l..ll'lll Ma el ||-I‘ I*n-r-lw.lmi It lessnl |'|'ll*'4-"I|F’|| .filllph TR fnnn ol v il anieca ea Paevigar, pg. 147 w 2o |1|||p.|q'hﬁE:

“ERR T i } wll
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 58573/2017, SOLICITADO POR
AJINOMOTO €O, INC,renrremressunsnmmsranmrasmssnressnsa st sesaesaanssnara st e et s s e e s e mn s s s se s mr ke e s A rmE R n T mr e e

Que, esta Direccidn considera opoartuno citar la doctrina del Prof. Dr, Andrés Sinchez Herrero, quien
en su libro "Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *5 mero hecho de
utilizar el tnico signo que compone v marca, para utilizarlo en conjunto con otras elementos, en ol
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles™, En ese sentido, las marcas
examinadas en su conjunto, no presentan una lectura ni una pronunclacion similar, Por lo tanto, la
coincidencia en uno de sus elementos, por sl sola, no es suficiente para generar confusion nl para
BRI REE Ol PECREL s vissisissiivinassisnsa i isis b aramsa st M et s P S b NN e e FiR G P e vm s B

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominacion de
dos niveles harizontales, con una tipografia especial de color rojo, dentro de un fondo blanco, Por su parte,
sepan se observa en el sistema informitico de fa institucion, las oponentes son marcas denominativas, En
conclusion, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su congurnto, son disimiles,
originales y distintivas una de la otra en todos los planos de mm[mmuun. [nulwmin eventualmente
coexistir pacificamente en el seno consumidor, <o resssuvenansrae -

Marca Solicitada Marcas Oponentes

denominativis

AJINOMOTO

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemaos dejar de manifestar que el
titular solicitante AJINOMOTO CO,, INC., posee las siguientes marcas registradas; *Aj AJINOMOTO" Clase 29,
Registro N°367010; "Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 31, Registro N603320; “A] AJINOMOTO Y
ETIQUETA" Clase 30, Registro N*605686; "A] AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N*523551;
*AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 32, Registro N"46156%; "AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN,
(SLOGAN) Y ETIQUETA® Clase 30, Registro N"S28333; "AJINOMOTO Y ETIQUETA® Clase 30, Registro
N°515638; “AJI-NO-MOTO" Clase 30, Registro N*472824. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos
ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacién similar, en la misma clase y en clases
relacionadas, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, oo eeeeeneen.

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su abra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistenciia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en citenta en los casos en que se discute fa confusidn es i

coexistencia anterior de las marcas en pugna, Una coexistencia en e mercado de dos marcas, una de ellas

Ifif.‘f?n.l"lll'ﬂdh'?ﬂ'fdﬂ{i -}r ﬂ.‘f.“:f’ .;“ h‘i F‘I‘t'-‘”ilf?t'ﬂ't-"”. "1I .............r....u.....-.....-.........-.....-.-... .

dsianches Herrero, Andrés, “Conflsin de Marcas” Edimonal L Ley. Asuneidn, 2003 h. \ .. . Pibla Cristaldi

' NERECHD DE MARCAS® = Jorge Oumends, 9 Fol, CARA, Aleledo Peorod, 20107 J‘m.- “‘N 'G"' ral Interina
fpirectibn Gep 4 Fropizdad Induirrial
_ﬁ:l'.‘i!::.'l nXi de Fropiedad Inmelecius



BIMECCION MAGIDNAL DE

4% PROPIEDAD 3 GOBIERNO b1 | PARAG Al
LN_;T'E}ELTUJ\.L PARAGUAY | REKUAI

resoucent) 9 9 0

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 63 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "A] AJINOMOTO Y E'I'IQUETA' CLASE 32, EXPEDIENTE N* 58573/2017, SOLICITADO POR
AJINOMOTO CO,, INC,ssesssssetamnssaransansmnneaans g o e i e Ao AR R A

Quie, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, ¥y que no existe rlesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
stmilitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
revoaur la ;'p,“ﬂut-”"lrppurﬂ'.iul R A T A e s Y b B B S e e A b b e s e B i i e i B e b e e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N 6% de fechn 24 de febrero de 2022 dictada ;mr la
n“{“.“]“ rh_ ,l‘.‘“”ﬂ_“u,M”i |||“h||“H|u|“m 0 1 0

Art, 2¢ DISPONER la prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la marca “A)
AJINCMOTO Y E.'TIQUET!L Clase 32, IJv:|u¢qu >
de AJINOMOTO CO,, INC. - .

Art, e NOTIFIQUESE por Codulin s sssssmssimmomsennnsinsd s, NTREPRRETE)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA®, Clase 11, EXPEDIENTE N* 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU
DAKE MACHINERY D, LTI ++ssseussmnsissioniminimenva st 4 i i ireies s s e e s iy s o e e ma S S S S SRS SR

Asunaciim, 2 9 HM’ fﬂfﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.LTD. contra la Resolucidn N* 606 de fecha 22 de setiembre de 2021, dictada por
Direccidn de Asuntos Marcarios LIHZInsos, ¥ sersses s s srssrs s srs s sr s s m s s Trasssnnsseeas

RESULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2021 se presenta el representante canvencional de la firma
SUZHOU DAKE MACHINERY CO.LTD, ¢ interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 606 de

fecha 22 de setiembre de 2021, dictada por la Direceion de Asuntos Marcarios LITIgosos, s

Que, en fecha 30 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
l"“ rlH“vqh\ T TR RIS RS RS R AR RS R PSR FE RSP E TR E T r R T RN R AR R E R R

Que, en fecha 20 de abril de 2022, el representantes convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY
CO.LTD. expresd agravios; dictindose en fecha 29 de abril de 2022 [a providencia por I cual se tiene por
|1r'E"‘iE'r'!hH|ﬂ el escrito de expresion de agravios v se corre traslado a la contraparte F:.nr todo el término de

le}r 0 0 018 0 0 0 A 4 e s B e A

Que, en fecha 01 de agosto de 2022 el representante convencional de Nicolas Gonzalez Oddone
Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca contestt el traslado de los agravios, En fecha 05
de septiembre de 2022, esta Direccion dicto la providencia de Autos para Resolver, oo,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: . en confunto v sucesiviamente, es pn.whh- ReMar que entie
lias mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideoldgico; lo e trae apniregiddi
el riesgo de confusidnfasociacion de marcas por o Jal iblico consumidor, La marca saoficitaca nr-lg'u'.']dm"ll
todas fas letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos defante de una marca que no
retine los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas. Que, basta
visualizar de seguido ambas denominaciones para notar las similitudes graficas que existen, (..,)" - v

Quie, se agravia el apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO.LTD,, y entre otros argumentos expresi;
“(..) que el Inferior no tuve en cuenta al momento de emitir su resolucion, y gue son, primeramente gue mi
representacion tiene MAYOR Y MEJOR DERECHO, para inscribir la marca INGCO, a su nombre, en la Clase
. puesto que va existe T marca “INGCO" ¢ “INGCO™ Y ETIQUETA inseripta en el extranfero, en varios
paises, entre eflos CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PERU, ESPANA e incluso teniendo su propia pag. Web
en Paraguay ¥ en FACEBOOK../.. Que podemos constatar que nf en sus rafces, ni en sus desinenclas hay
atisho alguno de similitud, la marca de mi poder otargante comienza con una vocal, la 1" en cambio la
adversa con la consonante “N'. Si observamos sus tres primeras letras tenemos ING- SOLICITUD
PRESENTADA. NGO- REGISTRO OPONENTE. Extensivamente o métricamente comparihd
marca oponente posee TRES LETRAS - DOS CONSONANTES Y UNA VOC Af/’;; ----- s
DhreweFi e hamil
'mmt.ﬁhm repirdad b rldh i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N* UEEHJ’EGIE SOLICITADA POR SUZHOU
DAKE MACHINERY CO . LTD.sssssssssasssasnsarnssssnsnnsnasssaasnasssssasscnssannsananse A e e e e e

Que, corresponde a esta instancia admimistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
H]tul"l_}“r__rslnl-a-n-.-uq.rua-u-------------.---.----.--------u--u----u--n-h-.---.---.-.--..-..--.-.-...--"..-......."-.-.-.-.-..-.-.-.....-.-.-..-..-.-..

Que, al inictar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente gue el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetive es advertir si la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta manera, corresponde a esta instancis admimstreativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
COMBUMIMOIEL, srssrscnnrmns s e snnmssnasssni st ss s sens s S0 o s e b s s o n e s s 5 o s e n o e im0

Que, al analizar los aspectos ortograticos o visuales de la denominacion solicitada “INGCO” (Clase 11)
frente a la marca oponente registrada "NGO” (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39), se advierte que, st bien
ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos
comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de
sus respectivas estructuras denominativas, contiguran signos claramente diferenciables,sssseeeesseneaan...

Que, al realizar el andlisis fonético debe tenerse en cuenta el ndmero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ritmo ¥ acentuacion, La marca solicitada *INGCO” posee (ina estructura mas extensa y
compleja, integrada por cineo letras (FN-G-C-0), a diferencia de la marca oponente *NGO”", que constituye
una denominacion breve compuesta unicamente por tres letras (N-G-0), circunstancia que genera un ritmo
de pronunclacion distinto y facilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, la presencia de la
vocal imcial "1 y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al signo una configuracion grafica y
sonora propia, Bl consumidor pronunciard la marca solicitada como "ING-CO", mientras que la marca
oponente serd perabida como "ENE-GE-O" o "N-G-0", diferencias que anulan cualguier posible similitud
fanética entre ambos signos, Ello se corrobara en el siguiente cotejon «sseeemmmmmmn e

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

Que, por consiguwente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud,
estructura, composicion  grafica y configuracion fonética ¥ auditiva, circunstancias que reducen
significativamente cualquier riesgo de confusion o de asocicion indebnda en el mercado,-==«====ssseammnenae..

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " seialan cuanto
sighe: %) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del numero v la
sectencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estroctura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [.. [ Se entenderi que existe similitud tonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados tuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para detesminar la impresion fonética general de un
signo denominative son sus letras v silabas v su orden v acentuacion particulares. El examen de las silabas
camunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya (pue Lk sumilitud fope
estarid determinada por las silabas comunes v su combmacton idéntica o sumtlar. Por ejemplo, los s
signos denommativos. contienen algunas silabas gguales pero otras diferentes o con un %

fr:.".- \ﬁg Claudia P
;I.'-' s “Bireciora Genornl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N* 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU
DAKE MACHINERY CO, LTD,ssssrersrrssmserenrmennses A E S et e e m e EEm e ST TETSEEEAEERSEES SRR

pronunclacion diferente por o que son fonéticamente diferentes: Signo anterfor CLENOSAN Signo
"”}H’thr”"rAflr_-:f,.‘;ﬂNfr'”J"I---n-u-rn-----n-n--nu-a-u..--.---.-.---.---.---------------------1--1----|r;.l --------------------------

Que, adicionalmente, esta Direccidn 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 sigues "Bl mero hecho de utilizar el dnteo signo que compone ana marca, pari utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles,™ Por consiguiente, la mera coincidencia en clertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
P“-_gl_-n[urc.u,-;][u;_-i{m_......"........1---n----...,------,..,,..--.".-n.----------.f-fn.."n.""...",-.-..rr“-......

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un anialisis semantico o conceptual
de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocacion o
contenido conceptual susceptible de ncidir en su percepoidn global, En tal sentido, debe senalarse gue L
denominacion “NGO™ no constituye una expresion arbitrana o de fantasta, sino que se encuentra integrada
por las siglas correspondientes al nombre del fundador de la empresa; “Nicolds Gonzilez Oddone®, Fn
consecuencia, el signo posee una carga conceptual concreta e identificable, vinculada directamente a una
persona determinada y al origen empresarial del producto o servicio distinguido Por el contrario, la marca
solicitada "INGCO®, apreciada en su conjunto, carece de significado ¢ nnr:r*pru.s.! pmpln tratandose de upi
AeERaMIRBETARN B8 FARTEATE == sssvssciisistimrs s s s a e w e e s e o s i e r e S e r S e r e s S SR a S 8 TP B TS Cr T e s s s En

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr, Jorge Otamend) en su libro *Derecho de Marcas™ nos dice;
"El contenido conceptual es e r'mprlrmm‘.‘.'i determinante Jrra deciclir una inconfundibilidad, ewanda es
diferente en las marcas en pugna; porgue tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca®y
luego manifiesta "En ef cotejo marcario tiene una gran influencta ol que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” El pablico consumidor podrd recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras similitudes grificas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentados evocan ideas completamente distintas y generan en el pablico consumidor impresiones
conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera significativa cualquier
eventual riesgo de confusion o asociacion indebida respecto del ongen empresarial de los productos o
serviclos identificados, —====srrmrrre s s s s ar s st s nn s tarssnerasar s s e s s s AR R SRR S S R AR AT T RS

Que, adicionalmente, la marca solicitada “INGCO* (Clase 11) cuenta con una et iqueta diferenciadora
que contiene la denominacion dispuesta de forma horizontal, en una tipografia especial de color negro
sobre fondo blanco, Por su parte, segiin se observa en el sistema informatico de la institucidn, las marcas
oponentes “NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen una etigqueta conformada ROminacion
en una tipografia distinta, en color rw'p,rn F'-‘I‘t"“\t"r'lhlr'ﬂfﬂ una configuracion grifica Omo se
aprecia en el siguiente cotejo - srrrmsraasssansseieas srewssasssanesensaenss e e

; | I " d
N.ml.llr.? | |I.'1 e, .ﬂn.rulrl s, “Cennflsiony dr' Mlarreas” E 1||lur|.L| Lia l oy, Asvnciin, 200,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 606 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA", Clase 11, EXPEDIENTE N* 03853/2018, SOLICITADA POR SUZHOU
DAKE MACHINERY CO,,LTID, +svsrssnreessssemsmramnssasmmasensemmsnn s era e e e e e s e e e

Marca Solicitada Marcas Oponentes

incce NGO

En conclusion, entre las muarcas en pugng, no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o sigrnificativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto,
son distmiles, ongiales v distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo
l."'ﬂ"[l“]il“rﬂ'll“" coexIsnr [!rﬂ'i”t drmeinte e el SN0 CONSUIMIAOR, scsssscsaisiiiitnissanstasssnns s nsssssssnnsnnss

LJue, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General armba a
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podran coexistir
pacificaments, por tanto, carresponde revocar la Resolucion recurmda, ssseesermsessmmmmme s

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

Art, |0 REVOCAR la Resolucion N* 606 de techa 22 de septiembre de 2021 dictada por la
[ Mrecoon '.I:‘.' Asuntos Marcarios |-"|]."|-”-‘:i|”!. ..........................................................

Art, 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicntud de registro de la marea "INGCO Y
ETIQUETA", Clase 11, E "F”' reliente N* ﬂjsﬁﬂﬂ]ﬁ solicitada o nombre de SUZHOU DAKE
MACHINERY CO, LT, =cceevesannaians ;

Art, 30 NOTIFIQUESE por Cédulin, <

|_'3|| :|"||11.L'p|| ral 1
[ipecetin Dirterad ot [IVRIES s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N® 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY CO,,LTD,-+===ss=ssussssnzs 0 504845 4 S R R TR

Asuncion, 7§ MAY 076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUZHOU DAKE
MACHINERY CO,LTD. contra [a Resolucion N* 98 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LILBIOKOS, y; s=orrrrermrrmmmmmiimisii s s s seasanes Eirisesessesesreaes

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma SUZHOU
DAKE MACHINERY CO.LTD. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 98 de fecha 28 de
febrero de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LINRIosos, === s srersesimmmmmma-

Que, en fecha 24 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
Intl."f'lﬂl(“qrﬂ. A B S S A SR S T PR TN

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY
CO.LTD. expresd agravios; dictindose en fecha 23 de noviembre de 202% la providencla por la cual se tiene
] B P F
por presentado el escrito de expresion de .1gr.w|r'r~. y se corre traslado a la ¢ {:f.tr.qmrte- p::r tado el término
dl’.‘rﬁ'}" .................................. R R T T T sEssssanms R . T T v aw

Que. en fecha 25 de abnl de 2024 ¢l representante convencional de Nicolas Gonzalez QOddone
Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca contesto el traslado de los .1;.,4 avios, En fecha 03
de mayo de 2024, esta Direcciom dictd la providencia de Autos para RESolver, e,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: () en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre
las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideoldgivo; lo que trae aparegado
el riesgo de confusiénfasociacion de marcas por el piiblico consumidor, La marca solfcitada reproduce
todas las letras que conforman la marca del oponente, Por lo tanto, estamos defante de una marca que no
redne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas, Que, la marca
solicitada INGCO Y ETIQUETA pretende identificar productos de la clase 9; esta circunstancta agrava la
posibilidad de confusion/asociacion de marcas por el publico consumidor. Que, basta visualizar de seguido
ambas denominaciones para notar las similitudes graficas que existen, dejan similar recuerdo ¢
IIFJPF&'SF:&H{...}“.""'""""""'"'""'"""'"'"‘""“"'“““"“"""""""'""'""""'"'"""""““"""““'""

Quie, se agravia el apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO, LTD., y entre olros argumentos expresa:
“(..) Entre los paises en los cuales tenemos registros obran los sigutentes; lapon, China, Corea del Sur.
Thailandia, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Indonesia, Israel, Chile, Australia, Uraguay, Zambia, Malasia,
Serbia, Papua Nueva Guinea, Camboya, Argelia, Albania, Tinez, EEUU, Mozambigue, Vietnam, Francia,
India, Marruecos, entre numerosos paises mas y en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial../..Cabe
agregar gue a nivel internacional la marca “INGCO Y ETIQUETA" de SUZHOU DAKE MACHINER
es extremadamente notoria y prestigiosa que la marca oponente, ¥ ello es debido a que la m
una multinacional en plena prodiucefon, *sessssssssssssmsrmne s sdan s e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N® 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
T e T 0 o o Ry - R A O ——

Que, corresponde a esta instancia adimimstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Fr1lt‘l.FIhJLl5t‘1l-“-‘-“----‘..---------.-‘.‘l------------------“---‘-‘--‘ll‘“-L‘.--‘..--‘.‘-‘l------“.‘lI.-.‘I-‘....-'..-r..‘-...‘...--.'--.r'

Cue, al niciar el andhisis 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 ¥ cuya objetivo es advertir si la percepeion de una de las marcas puede ser asociadi con
la otra, De esta manera, corresponde a esta mstancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la optica de los eventuales

L‘Ej"ﬁll.ri'tl{]rtlsl A A N o i L i 0wl 0 I i L S0 I s il e i i i i o i

Quie, al analizar los aspectos ortogrilicos o visuales de la denomimacion selicitada *INGCO" (Clase 09)
frente a la marca oponente registrada *“NGO” (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39), se advierte que, si bien
ambas marcas comparten tres letras (N-G-0) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos
comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de
sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables,---=sseceememseeeeerenn

Quie, al realizar el andlisis fonético debe tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi
como st orden, ritmo y acentuacion. La marca solicitada “INGCO" posee una estructura mas extensa y
compleja, integrada por cinco letras (I-N-G-C03), a diferencia de la marca oponente *NGO”", que constituye
una denominacion breve compuesta tnicamente por tres letras (N-G-09), circunstancia que genera un ritmo
de pronunclacion distinto y facilmente identificable por el consumidor medio.Asimismao, la presencia de la
vocal inietal “1* y de la consonante *C* en la marca solicitada otorga al signo una configuracion grafica y
sonora propia, El consumidor pronunciard la marca sohotada como “ING-CO", mientras que la marca
aponente seri percibida como “ENE-GE-O" o "N-G-0", diferencias que anulan cualguier posible similitud
fonética entre ambos signos, Ello se corrobora en el siguiente cotejo: ssssermemmmmm e e

INGCO  (muarca solicicada), v
NGO (marca oponente)

Que, por consiguiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud,
estructura, composicion grafica y configuracion fonética ¥ auditiva, circunstancias que reducen
significativamente cualguier niesgo de confusion o de asociacion indebida en el mercado, ---------==sesmeeanes

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: (L) La comparacidn visual de Jas marcas denominativas se basa en un analisis del nimero v la
sectencia de las letras o caracteres, la posicion de lis palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras ¥ la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [/ Se entenderd que existe simifitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para gue no se
puedan distingunr auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras v silabas v su orden v acentuacion particufares, El examen de las silabas
comttnes reviste una espectal importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitug, Nl
estard determinada por las silabas comunes v su combmacion identica o sunilar. P
signos  denominativos contienen algunas silabas sguales pero otras difergeh
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N* 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY G, LTI sansssasascsiosssssscnvssmnsossis sossesermnersryes s esminssiius s srmmesmrrasnsas masensrempeasersesssesansenes

pronunciacion diferente pm lo que son tondéhcamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN '-ignu
IJ(}HEL.PIEHH.ALL{}QANJ(p-u,} BRSNS TR E R R R R R TR T

Que, adicionalmente, esta Direccidn 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 tinico signo que compone wna marca, para utilizarlo
en confunto con otros elementos, en otra marca, No necesartamente m:_r!.r'h'a U OSa8 NArcas searn
confundibles.™ Por consiguiente, la mera coincidencia en clertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
presente a1 14 R

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un analisis semantico o conceptual
de los signos confrontados, a fin de determinar st estos transmiten al consumidor una (dea, evocacion o
contenido conceptual susceptible de incidir en su percepeion global, En tal sentido, debe sefalarse que la
denominacion “NGO” no constituye una expresion arbitraria o de fantasia, sino que se encuentra integrada
por las siglas correspondientes al nombre del fundador de la empresa; *Nicolis Gonzdlez Oddone”. Fn
consecuencia, el signo posee una carga conceptual concreta e identificable, vinculada directamente a una
persomi determinada y al origen empresarial del proaducto o serviclo distinguido.Por el contrario, la marca
solicitada "INGCO”, apreciada en su conjunto, carece de significado conceptual propio, tratandose de una
denamiBEEiAN e FARPRRIE cciisstiinsiitismmastimmns srb b fa s i b ras e F A E T SN R A SR R T SRS e s e AP o ST s e i et

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr, Jorge Otamendi en su libra “Derecho de Marcas® nos dice;
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibiliddad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca®y
luego manifiesta “En el cotefo marcanio tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” El piblico consumidor podrd recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras similitudes grificas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentados evocan ideas completamente distintas y generan en el publico eonsumidor impresiones
conceptuales claramente diferenciables, circanstancia que reduce de manera significativa cualguier
eventual riesgo de confusion o asociacion indebida respecto del origen empresarial de los productos o
serviclos identificadog, —sse=mserrmrrrrm s s s s n s rass s rasatmanssrrssrrrassmr e s r R R A TR AR EE R TS

Que, adicionalmente, la marca solicitada "INGCO" (Clase 09) cuenta con una etiqueta diferenciadora
que contiene la denominacion dispuesta de forma horizontal, en una tipografia especial de color negro
sobre fondo blanco, Por su parte, segiin se observa en el sistema informatico de la institucidn, las marcas
oponentes *NGO” (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen una etigueta conformada por Jaderemigacion

apr{hfiann l"'l Siguipn‘turrﬂe'ﬁ:..... B B 0 i e i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 98 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA", Clase 09, EXPEDIENTE N* 03854/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY CO. LTD.s=sssssscesnassusassnsssnssanns e e e s s e e S B

Marca Solicitada Marcas Oponentes

iNCCS NGO

En conclusion, entre las marcas en pugna, no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o !.Igrnlh'.‘ﬂn‘.u l:l'.lgliill.ni. ue todas contienen elementos diferenciadores ¥ en su conpunto,
son disimiles, orginales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el Seno CORSUMIAOR, «scmrami s s s s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccidn General arriba a
o conclusion de que las marcas en pugna son subcientemente diferentes entre si y podrin coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, sscscsm ..

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

Art. 18 REVOCAR la Resolucion N° 98 de techi 28 de febrero de 2023 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios J.IHHHJMJS. e S — A R A I I Sl il I Ao i i e B i

Art, 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la sobotud de registro de la marca “INGCO Y
ETIQUETA", Clase 09, Expediente N* 03854/2018, solicitada
MACHINERY OO LTI iicsvisiiviinssionssiissrisansanibsnisinnnt SR .

Art, 39 NOTIFIQUESE por Cédula, «---cecommmmmmmmminannne ahle e -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N® 03855/2018, SDLIC[T&DA POR SLIZHDU DAKE
MACHINERY 0, 1 TD ek ciiinsl it sivwswosnqusine s othie s s aas s dssbs s s e oo aas S0 S A s SEE b Pirimres e s TewnS

Asuncion, Eﬂ Hﬁ‘f ?ﬂ?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUZHOU DAKE
MACHINERY CO..LTD. contra la Resolucion N° 97 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada |u:r la Direceion
lil‘ Asuntos Marcarios | |I|L|'”‘h'r“| } L . - .

RESULTA:

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma SUZHOU
DAKE MACHINERY CO.LTD. ¢ interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 97 de fe |'| 1 28 de
febrero de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcanios LINRIOSOS,-===-=ssscrrrrmmrimmmammmares .

Que, en fecha 24 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
IT“‘."I‘T!HE"F'”‘ e i Sy O

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY
CO.LTD, expresd agravios; dictindose en fecha 23 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene
por presentaco el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término

d_e- Ie}r_ ......................................................... sErssssEaEEEEes nE EErEETTsEETTEETETETTT TS TR CETARCDE LT T T P ey

Que, en fecha 25 de abril de 2024 el representante convencional de Nicolas Gonzalez Oddone
Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca contestd el traslado de los agravios, En fecha 03
de mayo de 2024, esta Direccidn dictd la providencia de Autos para Resolver, «------ceeeeeerrmmmmmm ...

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) en conjunto v sucesivamente, es posible notar gue entre
lis mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideoldgico; lo que trae aparejado
el nesgo de confusidn/asociacian de marcas por el priblico consumidor. La marca solicitada reproduce
todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos defante de una marca que no
retne los requisitos de novedad, originalidad y espectalidad, exigidos por la ley de marcas../..la marca
oponente NGO'Y ETIQUETA se halla inscripta en la clase 911, 7 y otras clases! los productos que pretenden
identificar se hallan relacionados, esta circunstancia agrava la posibilidad de confusionfasociacion de
marcas por ¢*J'pﬂ'{:.";'¢'u CONSUIMIIAON (1., ) s === rerrrnmsrrsnsasenssarrrsssssnssussssnmmemmmnrmmsreassrsnsmrmssnsnnrnsannsssnnsnnns

Que, se agravia ¢l apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO,LTD,, y entre otros argumentos expresa;
"(..) Entre fos paises en los cuales tenemos registros obran los siguientes; Japon, China, Corea del Sur,
Thailandia, Emiratos Arabes Unidos, Fgipto, Indonesta, Israel, Chile, Australia, Uruguay, Zambia, Malasia,
Serhia, Fapua Nueva Guinea, E'.'.Imf.'rf.‘r"l.’u, Argelia, Albania, Tinez, EEULU, Muzmnf:u'qm-_ Vietnam, Franeli,
India, Marruecos, entre numerosos paises mds v en diferentes clases de la Nomenclatira Oficial.. /.. Cabe
agregar que a nivel internacional la marca "INGCO Y ETIQUETA" de SUZHOU DAKE MACH OLLTD,

una mu!ﬁmn’rma!wrph-ni.-pmrfu:wrjn.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N* 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.LTD, eseessssssannssssrassrsnasasnssnsns - R S——

Que, corresponde a esta instancia admimstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
||-|1'l|1--i"“.i-ht‘h.“,_,_-..“,......,,........,.....,‘....,._..........;;....‘....._..;...;‘.“.._._...;_....._.......;........-....-.-...-.-...--..-1-.-...-.-

Que, al imciar el anadlisis 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 percepaion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales

'1”'\‘,]':1“1!'“‘\: D T e R e e L e e e e ]

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denomimacion solicitada “INGCO” (Clase 08)
frente a la marca oponente registrada *“NGO® (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39), se advierte que, si bien
ambas marcas comparten tres letras (N-G-Q) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos
comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de
suis respectivas estructuras denorminativas, configuran signos claramente diferenciables,-s-ssesssemmereem..

Quie, al realizar el andlbisis fonético debe tenerse en cuenta el ndmero y L secuencia de sus silabas, asi
camo suorden, ritmo ¥ acentuacion, La marca solicitada *INGCO” posee una estructura mas extensa y
compleja, integrada por cineo letras (FN-G-C-0), a diferencia de la marca oponente "NGO", que constituye
urd denominacion breve compuesta Gnicamente por tres letras (N-G-0), circunstancia que genera un ritmo
de pronunciacion distinto y facilmente identificable por el consumdor medio. Asimismeo, la presencia de la
vocal imicial 1" y de la consonante *C* en la marca solicitada otorga al signo una configuracion grafica y
sonora propra, El consumidor pronunciard la marca soheitada como "ING-CO", mientras que la marca
oponente serd percibicda como "ENE-GE-Q" o "N-G-Q", diferencias que anulun cualquier posible similitud
fonetica entre ambos signos, Ello se corrobora en el spuente cotejor - e

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

Que, por consigwiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud,
estructurd, composicion grafica ¥y configuracion fonética y auditiva, crcunstancias que reducen
significativamente cualquier riesgo de confusion o de asociacion indebida en el mercado,------eeemmemiaaeanaas

Que, al respecto, lus "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue ") La comparacion visual de lis marcas denominativas se basa en un anilisis del nimero y la
sectiencla de las letras o caracteres, la posicion de fas palabras o de los caracteres comcidentes, el nitmero
de palabiras y la estructura de los signos (por eqemplo, los elementos denommativos separados o unidos
mediante guiones) [..] Se entendera gue existe similitud fonetica si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de Jos signos comparados fuese el mismao, o lo suficienteémente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denorminativo son sus letras v sifabas v su orden v acentuacion particulares. El examen de las sd.;h.ﬂ
comumnes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una sims

estara determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o .smuf.rr F.: ey
signos  denomnativos contienen  algunas silabas iguales pero otras dj
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N* 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
mCHINERY CD"LT'D. ---------------------- L e L T Ty T TrrsssssrsssssssemmsmE A EEEEETE TR R RS E R mre

pronunciacion diferente por o que son tondéticamente diferentes; Signo anterior CLENOSAN *ugnrr
pasterior Al ,r.[]'-..ﬂ,N"r B T T T L PP T T TP e T L —————

Que, adicionalmente, esta Direceion considera oportuno traer a colacian los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas® explica respecto o las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el dnico signo que compone una marca, para utilizark
en comunto con ofros elementos, en otra marca, no necesartamente implica que esas marcas sean
confundibles.™ Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demis aspectos analizados en conjunto en la
presente P R R Y v i s w0 e e i i M B R P AT s

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismao efectuar un andlisis semantico o conceptual
de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocacion o
contenido conceptual susceptible de inaidir en su pereepeion global, En tal sentido, debe sefalarse que la
denominacion *NGO™ no constituye una expresion arbitrarka o de fantasia, sino que se encuentra integrada
por las siglas correspondientes al nombre del fundador de la empresa; “Nicolis Gonzilez Oddone” En
consecuencia, el signo posee una carga conceptual concreta ¢ identificable, vinculada directamente a una
persona determinada v al arigen empresarial del producto o servicio distinguido,Por el contrario, la marca
solicitada *INGCO", apreciada en su conjunto, carece de significado conceptual propio, tratdindose de una
denaminacion de fantasia, s===sremsssnsses B B B S S A A R T R A h S A R A

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr, Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas® nos dice;
“El contenido conceptual es de importancta determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porqgue tal contenide facifita enormemente ef recuerdo de la marca”y
luego manifiesta “En el cotefo marcario tiene una gran mtleencia of que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” El publico consumidor podrd recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras similitudes graficas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentados evocan ideas completamente distintas y generan en el pablico consumidor impresiones
conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera significativa coalguier
eventual riesgo de confusion o asociacion indebida respecto del origen empresarial de los productos o
BT S I O T I DO Rl EaE e m s v wm im0 0 0 0l e

Que, adicionalmente, la marca solicitada "INGCO" (Clase 08) cuenta con una etiqueta diferenciador
que contiene la denominacion dispuesta de forma horizontal, en una tipografia especial de color negro
sobre fondo blanco. Por su parte, segiin se observa en el sistema informatico de la institucion, las marcas
oponentes “NGO” (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen una etiqueta conformada por la denominacion
en una tipografia distinta, en color negro, prr\l.'“n.rdm!u uni configuracion grafica diverss

aprecia en €l siguiente Cotejoi-------srrmreeerrrerianrsaiecsanesisine it na e e aiaas ,gfﬁ- =-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 97 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “INGCO ¥ ETIQUETA", Clase 08, EXPEDIENTE N* 03855/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY GO, LT seernssrsarsminasasacssserssaoscostmsrmsastosstorsasssmemnosses oonssasemoqisnmemessorseesmsss uonismsi

Marca Solicitada Marcas Oponentes

incce NGO

En conclusion, entre las marcas en pugna, no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diterenciadores y en su conjunto,
son disimiles, U!'lglll:ihw y distintivas una de la otra en todos los planos die comparacion, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en ¢l Seno Consumidor, ssssssssesessmsieisicsi.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General arriba a
o conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podrin coexistir
pacificamente, por tanto, u'nrr':*ﬁpmui:* revocar In Resolucion recurridi, s-ssssemmrrsesirsmssnsmsemsssmmsssssssnssanns

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

Art, 12 REVOCAR la Resalucion N® 97 de Fecha 28 de febrero de 2023 dictada por la Direceion de
Asuntos Marcanos [-|1.'||.'1|Hh|-fh. L 0 00 L 0 0 0 0 i

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “INGCO Y
ETIQUETA", Clase 08, l_'!hiu..'(ilrhli' WN* 03855/2018, solicitada 4 nombre de SUZHOU DAKE
MACHINERY €O, LT, -=ssssssnimsrscasmssennsssinssssasinnassss e aesaNgansrenss Y

Art, 39 NOTIFIQUESE por Céduli, ==seseevmmmeimsiinmmmmanainan L e - TR —

-
Ahg, Clandih Pamel st

Directora General Iniclina
Direccion Georral & Fropladad lagainral
Devedetsa Nachonal de Propledad lavflecinal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N°® 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE

Asuncion, 2 0 MAY 2n78

VISTO: El recurso de apelacion interpuesio por el representante convencional de SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.LTD, contra la Resolucitm N* 410 de fecha 03 de H_g,mlrr de 2021, dictada pur la Direceidin
de Asuntos Marcarios LItIgIosos, y; serrsserssssssmsssassss " e

RESULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma
SUZHOU DAKE MACHINERY CO.LTD, e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 410 de

fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIBRIOSOS, o e,

Que, en fecha 01 de abnl de 2022 [ue dictada la pmwr.ii.nu.i que concedid el recurso de .1|u Jaciom
|”|.I'|rP“L|q”'r e R R S A L R i 0 - A R - - R R R TR R R e R

Que, en fecha 20 de abril de 2022, el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY
CO.LTD. expresd agravios, dictindose en fecha 29 de abril de 2022 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresidn de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
[E}". ............................................. e T M A S B e e A e e o i

Que, en fecha 01 de apgosto de 2022 el representante convencional de Nicolas Gonzalez Oddone
Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca contesto el traslado de los dgrdwns En fecha 05
de septiembre de 2022, esta Direccion dictd la providencia de Autos para Resolver, seeee e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: %) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre
las mismas existen estrechas semejanzas en los aspectos visual, fonético e idealogico; lo que trae aparejacho
el riesgo de confusidnfasociacion de marcas por el piblico consumidor, La marca solicitada reprodice
todas las letras que conforman la marca del oponente. Por lo tanto, estamos defante de una marca gue ho
reune los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, exigidos por fa ley de marcas, Que, basta
visualizar de seguido ambas denominaciones para notar las similitudes graficas que existen(,, )" ==+ sesnssase

Que, se agravia el apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO,LTD,, y entre otros argumentos expresa;
"(..) gue el Inferior no tuve en cuenta al momento de emitir su resolucion, y que son, primeramente gue mi
representacion tiene MAYOR Y MEJOR DERECHO, para inscribir la marca INGCO, a su nombre, en la Clase
07, puesto que ya existe la marca "INGCO" e "INGCO" Y ETIQUETA inscripta en el extranjero, en varios
paises, entre ellos CHILE, ARGENTINA, ECUADOR, PERU, ESPANA e incluso teniendo su propia pig. Web
en Paraguay y en FACEBOOK../... Que podemos constatar que ni en sus rafces, ni en sus desinenclas hay
atishbo alguno de similitud, la marca de mi poder otorgante comienza con una vocal, la *I" en cambio la
advers;; con fa consonante “N°. Si nbwn'amm sus tres prrmf-rac .I'erra-: tenemas ING- SOLICITUD

ala Castaldo
uru'.lnlr.-:m:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N® 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY €O, LT, -eesesmsessmssssssemamsmss st sttt st en s smes st s s s smenes

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

”H[‘l'F]‘”L‘HtU.'"“""““"'““""‘“'“‘“"'“““" R U ——

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conpuinto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir st la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
L 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 andalisis desde L optica de los eventuales
ORI DY e crssmemmintn o s i s s s S RS SR S A RS BT e eSS

Que, al analizar los sspectos ortogrilicos o visuales de la denominacion solicitada "INGCO" (Clase 07)
frente a la marca oponente registrada *“NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39), se advierte que, si bien
ambias marcas CUmparten wes letras (N-G-0) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos
comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de
KLIs ".'h]“'{'t IVAS estricturas [il.'“{]“llrlil“‘t"i-l.ﬂ. i ”lrl’,!rl“':'lll ﬁlgl]llﬂ I'ii;ll"rll'l'l{"l]fl_' dlll.'l.'l_‘l'll._'lﬂll]l,"s.'"" ks LR L LS b bt Ll

Quie, al realizar el anilisis fonético debe tenerse en cuenta el nimero y La secuencia de sus silabas, asi
como su orden, rtmo y acentuacion, La marca solicitada “INGCO" posee una estructura miis extensa y
compleja, integrada por cinco letras (-N-G-C-0), a diferencia de la marca oponente *NGO®, que constituye
una denominacitn breve campuesta Gnicamente por tres letras (N-G-03), circunstancia que genera un ritmo
de pronunciacion distinto y facilmente identificable por el consumidor medio Asimismo, la presencia de la
vocal inicial *1" y de la consonante *C* en la marca solicitada otorga al signo una configuracion grafica y
sonara propia, El consumidor pronunciard la marca sohcitada como "ING-CO", mientras que la marca
oponente serd percibida como "ENE-GE-O" o "N-G-0", diferencias que anulan cualguier posible similitud
funética entre ambos signos. Ello se corrobora en el siguiente cotejo; s=eeeeeeeeeeee sesssssssssssssassssssasessaanns

INGCO  (marca solicitada), y
NGO (marca opanente)

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

Quie, al respecto, las "DIRECTRICES PARA El. EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue ) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andilisis del ntimero v 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, fos elementos denominativos separados o unidos
mediante gutones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de fa pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determimar la impresion fonética general de un
signa 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 foneticamente, ya que una similitud tonética
estard determinada por las sifabas comunes y su combimacion idéntica o similar. Por epemp
signos  denommativos contienen algunas silabas sguales pero otras diferentes o cor
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA", Clase 07, EXPEDIENTE N*® 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE

pronunciacion  diferente por lo qur' son fonéticamente diferentes: Signo antertor CLENOSAN .Mgrm
f"-“‘-’t'i")lr'/‘ili Lf}qﬂNir J' R TR R R e

Que, adicionalmente, esta Direccidn considera oportuno traer a colacian los argumentaos doctrinarios
del Prof, Dr, Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el dinico signo que compone una marea, para utilizarlo
en confunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.™ Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
IJI‘[‘SUI"I'IL‘ L 1 T L PSSO L S U

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un analisis semantico o conceptual
de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocacion o
contenido conceptual susceptible de incidir en su percepeion global, En tal sentido, debe senalarse que la
denominacion "NGO® no constituye una expresion arbitraria o de fantasia, sino que se encuentra integrada
por las siglas correspondientes al nombre del fundador de la empresa; *Nicolds Gonzilez Oddone”, En
consecuencia, el signo poses una carga conceptual concreta ¢ identificable, vineulada directumente 4 una
persona determinada y al origen empresarial del praducto o servicio distinguido,Por el contrario, la marca
solicitada “INGCO", apreciada en su conjunto, carece de significado Lnnu-pm.il propio, tratandose de una
denaominacian de fantasia, - L AR SR SR E I PRt S

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Mareas” nos dice;
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna: porgue tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca®y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, s1 son diterentes.” El publico consumidor podrd recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras similitudes graficas o auditivas, Por tanto, los signos
enfrentados evocan ideas completamente distintas y peneran en el pablico consumidor impresiones
conceptuales claramente diferenciables, circunstancia que reduce de manera significativa cualquier
eventual riesgo de confusion o asociacion indebida respecto del origen empresarial de los productos o
SEIVICIO8 A eI LR s v sassmnsssssrwisiremns s mm s oo s e ni o s S v W S B A S SN A A B RS SO RS A NS SN S ASE R AN

Que, adicionalmente, la marca solicitada "INGCO" (Clase 09) cuenta con una etiqueta diferenciadora
que contiene la denominacion dispuesta de forma horizontal, en una tipografia especial de color negro
sobre fondo blanco. Por su parte, segiin se observa en el sistema informitico de la institucion, las marcas
oponentes “NGO" (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen una etiqueta conformada pos nominacion
en una tipografia distinta, en color negro, presentando una configuracién prafic: al como se
aprecia en el Siguiente coteja- =« -w=sssmmrmtrmmmir e i

Irl’rir'
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 410 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA”", Clase 07, EXPEDIENTE N* 03856/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.LTD sarsnscarrmancanunasnsassnnesnssannsssstnssssssasssssissstusstesssstasstesss aseasssssass estessnsasansnsuss

Marca Solicitada Marcas Oponentes

iNCCo NGO

En conclusion, entre las marcas en pugna, no existe similitud suliciente ni mucho menos de
considerable o signilicativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores Y oen su conjunto,
son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo
1."'\"|.'|'||1.|:|.|111l.'|lll,‘ coexistr I.'l-'ﬂ'l.“i.'-illll'l"l“" en l‘l SOME CONSUMIHOP, =ssrre s s s s s e e s e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General arriba a
la conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podran coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurnida, «sessesesemmmememmmmeesim ..

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N* 410 de fecha 03 de u,mm de 2021 dictada |mr| 1 Direccion de
Asuntos Marcarios Litipgiosos. - - - merEmrrTErsE e SerrssmTErr TR TanEids

Art, 2¢ ORDENAR la prosecucion de trimites de la sohotud de registro de la marca “INGCO Y
ETIQUETA", Clase 07, Eﬂ;u diente N ﬁ?ﬂﬁﬁ:‘iﬂiﬂ sulicitada a nombre de SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.,LTD.-- s

Art.30  NOTIFIQUESE por Cédula,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N*® 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE

asuncion, ¢ 9 MAY 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.LTD. contra la Resolucion N* 99 de fecha 28 de febrero de 2029, dictada |mr la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigiosos, v; - L LT L P T TP P TP DTS E PP TR TTCTI PRI

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma SUZHOU
DAKE MACHINERY COLTD. ¢ inte rpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 99 de fecha 28 de
febrero de 2023, dictada o la Direceidn de Asuntos Marcarios L ITRICINOS, - . E

Que, en fecha 24 de mayo de 2029 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
||1h_~r|1.|_|¢5“_,| e

Que, en fecha 30 de junio de 2023, el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY
CO.LTD. expreso agravios: dictandose en fecha 23 de noviembre de 2023 la providencia por s cual se tiene
por [‘!I‘P'ﬂ."nhldl‘} el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a s contraparte ]mr tado el término

:1E|EF e e kT R S I T J e e el e g

Que, en fecha 25 de abril de 2024 el representante convencional de Nicolas Gonzalez Oddone
Sociedad Anonima Emisora De Capital Abierto O Ngo Saeca contesto el traslado de los a;,n avios, En fecha 03
de mayo de 2024, esta Direcaidn dictd la providencia de Autos para Resolver, s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: ") en confunto v sucesivamente, es posible notar que entre
las mismas existen estrechas semejanzas en Jos aspectos visual, tonético e ideoldgico; o que trae aparejado
el riesgo de contusidn/asociacion de marcas por el piblico consumidor, La marca solfeitada reproduce
todas las letras que contorman la marca del oponente, Por lo tanto, estamos delante de una marca gue no
reine los requisitos de novedad, orginalidad y especialidad, exigidos por la ley de marcas../.Ja marca
oponente NGO 'Y ETIQUETA se halla inscripta en la clase 7 que comprende principalmente las maguinas y
las maquinas herramientas, asf coma los motores; como pede verse los productos que pretende identificar
se hallan relactonados, esta circunstancia agrava fa posibilidad de confusion/asociacidn de marcas por el
,IIIHJH{‘(J o 0] L Lo Lt TP ————

Que, se agravia el apelante SUZHOU DAKE MACHINERY CO,LTD,, y entre olros argumentos expresa;
“(.) Entre los paises en los cuales tenemos registros obran los siguientes; Japon, China, Corea del Sur,
Thailandia, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Indonesia, Israel, Chile, Australia, Uruguay, Zambia, Malisis,
Serbia, Papua Nueva Guinea, Camboya, Argelia, Albanfa, Tunez, EEUU, Muozambique, Vietnam, Francia,
India, Marruecos, entre numerosos palses mas y en diferentes clases de fa Nomencfatura Oficial /. Cale

una multinacional en plena produccidn, " e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA”, Clase 06, EXPEDIENTE N® 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
MACHINERY CO, LTI, sveessossssvsonsesssossasnsessosessnsmssssasiasssssnssssntossmsmsnsntasnsessousesissssasiiacs esssasssioass

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

Que, al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir s1 la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta manera, corresponde a esta instancia admimstrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la Optica de los eventuales

('ﬂr!&llﬁ]lflﬂl'{'s. I O

Qu, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacion solicitada “INGCO” (Clase 06)
frente a la marca oponente registrada *NGO” (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39), se advierte que, si bien
ambas marcas comparten tres letras (N-G-O) en sus respectivas denominaciones, dichos elementos
comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y dentro de
siis respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.-----sessseeeemmnaenn.

Que, al realizar el andlisis fonético debe tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi
como su orden, ntmo y acentuacion. La marca solicitada *INGCO" posee una estructura mas extensa y
complepa, integrada por cince letras (FN-G-C-0), a diterencia de la marca oponente *NGO®, que constituye
una denominacion breve compuesta anicamente por tres letras (N-G-0), circunstancia que genera un ritmo
de pronunciacion distinto y facilmente identificable por el consumidor medio. Asimismo, la presencia de la
vocal imeial “1" y de la consonante "C" en la marca solicitada otorga al sipno una configuracion grafica y
sonora propia. Bl consumidor pronunciard la marca sohetada como "ING-CO", mientras que la marca
oponente serd percibida como "ENE-GE-O" 0 "N-G-0", diferencias que anulan cualquier posible similitud
fondética entre ambos signos. Ello se corrobora en el Suiente cotejor o s

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

Que, por consigiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud,
estructura, composicion  grafica y configuracion  fonética y  auditiva, crcunstancias que reducen
signthicativamente cualquier resgo de confusion o de asocacion indebida en el mercado,«=-coeemema.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " senalan cuanto
siguel () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y fa
secuencla de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de Jos caracteres comcidentes, el nimero
de palabras y la estructura de Jos signos (por efemplo, los elementos denominativos separados o unidos
medvante guiones) .. ] Se entenderi que existe similitud fonetica si el sonido de la pronunciacion de los
elementas verbales de los signos comparados fuese el mismao, o lo suficientemente cercano para gue no se
puedan distimguir auditivamente. Los ¢lementos clave para determinar la impreston tonética general de un
signo denominativo son sus letras v silabas v su orden y acentuacton particulares, El examen de 1".?& a,l!.n‘ma
Oty -'f.'watt' Ui {-:.pﬂ qu’ :ml,rm:T.um: hat .n' Lumpur.u marcas .*um. mumrnr:' Y qur una similit '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N® 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
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pronunclacion diterente por lo que son fondticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN (., ) rwrrmrrmn e rsss st s rrsn e s nsa s s ss s sn s s ar s s

Quie, adicionalmente, esta Direccion considera oportuna traer a colacian los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas® explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue; "Ef mero hecho de utilizar el tnico signo QUE Compone i marca, para utllizarlo
en conjunto con otros elementos, en ofta marca, no necesarfamente implica que esas marcas sean
confundibles.™ Por consiguiente, la mera coincidencia en clertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demas aspectos analizados en conjunto en la
presente b L 0 T R s A S

No obstante, en el caso de autos corresponde asimismo efectuar un andlisis semantico o conceptual
de los signos confrontados, a fin de determinar si estos transmiten al consumidor una idea, evocacion o
contenido conceptual suseeptible de incidir en su percepeidn global, En tal sentido, debe sefalarse que la
denominacion *NGO™ no constituye una expresion arbitraria o de fantasia, sino que se encuentra integrada
por las siglas correspondientes al nombre del fundador de la empresa; “Nicolis Gonziler Oddone®, Fn
consecuencia, el signo posee una carga conceptual concreta e identificable, vineulada directamente a una
persona determinada y al origen empresarial del producto o servicio distinguido. Por el contrario, la marca
solicitada “INGCO", apreciada en su conjunto, carece de significado canceptual propio, tratandeose de una
denominacion de Fantasia, — =s-ccrrsmsrrrrsssrssssrssrcssssssesmssssnmssrrssrsrrsnns e reanrerEnnn 1d 66 seasssesssnsresrnrrns

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr, Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas” nos dice:
“El contenido concepiual es de importancia determinante para decidir una inconfundibifidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porgue tal contenide facilita enormemente el recuerdo de la marca”y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia of que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, st son diterentes.” El publico consumidor podrd recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras similitudes graficas o auditivas. Por tanto, los SiEnos
enfrentados evocan ideas completamente distintas y generan en el pablico consumidor impresiones
conceptuales claramente diferenciables. circunstancia que reduce de manera significativa coalguier
eventual riesgo de confusion o asociacion indebida respecto del origen empresarial de los productos o
SETVICIOS IR N I Catl OF ssrnsssnnrmanprwsnninari snnanes as s as s s SRS RS SRS B E S NSE S S A S SA RS TR e b

Que, adicionalmente, la marca solicitada *INGCO” (Clase 06) cuenta con una etiqueta diferenciadora
que contiene la denominacion dispuesta de forma horizontal, en una tipografia especial de color negro
sobre fondo blanco, Por su parte, segiin se observa en el sisterma informdtico de la institucion, las marcas
oponentes “NGO” (Clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37 y 39) poseen una etiqueta confor rn.-ul;:;:::r la denominacian
en una tipografia distinta, en color negro, prﬂwm.nmln una configuracion grafica {
aprecia en el siguiente cotejoi-«r-—srssrrrsrmrimmrrrr s e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 99 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INGCO Y ETIQUETA", Clase 06, EXPEDIENTE N* 03857/2018, SOLICITADA POR SUZHOU DAKE
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Marca Solicitada Marcas Oponentes
incCe NGO

En conclusion, entre las marcas en pugna, no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diterenciadores y en su conjunto,
son disimiles, origmales vy distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el $eno consumidor, ssssssmmm .

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General arriba a
la conclusidn de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre s ¥y pm'||‘1'ir‘| coexistir

paciticamente, por tantao, :.nl'r'l'ﬁirmuh- revocar i Besalucion rectirridi, ssssssesssesrrmisi s iacianans

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucian N° 99 de fecha 28 de febrero de 2023 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios l"“H“”’““' ............................................................................

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicotud de registro de la marca "INGCO Y

ETIQUETA", Clase 06, I-.':qu'ﬂ:ll'rllu N 0385712018, sohicitada a nombre de SUZHOU DAKE
N AL HIINERY GO LTI i siias s s e e R R A s S R S A TR e

Art.32  NOTIFIQUESE por Céditla, «osesosmmmmmimiimniniins




