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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 314 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “|DLINK",

CLASE 9, EXPEDIENTE N* 15/22525, SOLICITADO POR DEERE & COMPANY —------==s=s=z--
IDLINK (solicitada)
D-LINK (marca base de rechazo)

Esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada JDLINK constituye una
reproduccion total de la marca registrada, ya que el elemento comiin 'D-LINK' funciona como la Mot Vedette del
conjunto marcario. Debido a su especial relevancia y fuerza distintiva, dicho componente asume el papel
principal y protagonico, captando la atencién del consumidor de manera absoluta, Siguiendo la doctrina
citada, al ser 'D-LINK' el elemento decisivo para la identificacion comercial, su incorporacion integra en el
signo solicitado anula cualquier diferencia periférica, configurando asi una identidad sustancial entre
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Del analisis comparativo de las denominaciones, en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico
R T T O TSRS S

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca *JDLINK” no
podra coexistir con la marca base de rechazo "D-LINK", con la cual presenta mas semejanzas que
diferencias, maxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas.---------------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestién se encuentran en la misma
clase 09. En ese sentido, contribuye traer a colacion lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1214/18, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el anilisis relativo a la
cobertura de productos, vemos que la solicitante “JDLINK" pretende cubrir los productos de: “De
localizacion y seguimiento de vehiculos compuesto por un sistema de posicionamiento global, una base de
datos de seguimiento en linea, y un transmisor de radio a ser colocados en un vehiculo para el seguimiento,
registro, andlisis y transmision de los datos relativos a la ubicacién geografica, la productividad, el servicio,
o el mantenimiento de equipos de construccion, de silvicultura, de mantenimiento del césped o agricola”
comprendidos en la clase 9, mientras que la marca base de rechazo “D-LINK® con registro N* 326862
renovada por el registro N* 480395 cubre: “Todos”. 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 tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
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inciso f) de la Ley N° 1214/18 de Marcas; es criterio de esta dependencia adminjgt
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entf

! Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, LexisNexis - Abeledo-Perrot. Afo 2003,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 314 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “|DLINK",
CLASE 9, EXPEDIENTE N° 15/22525, SOLICITADO POR DEERE & COMPANY —-----=-====- -

Asuncion, UE SER 9mog
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DEERE &
COMPANY. contra la Resolucion N° 314 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de DEERE & COMPANY
e interpone recurso de reconsideracion y de apelacion en subsidio contra la Resolucion N® 314 de fecha 2
de febrero de 2017, dictada por la Direccion de Marcas. -------=---===--=smmmsmms e

Que, por proveido de fecha 28 de mayo de 2018 no se hace lugar al recurso de reconsideracion
interpuesto y se concede el recurso de apelacion interpuesto. —----s--seosesrmeme s

Que, en fecha 25 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de DEERE &
COMPANY y expresa agravios. Por providencia de fecha 24 de octubre de 2018 esta Direccion llama a Autos
B T T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Que la solicitud de registro de la marca "JDLINK" ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "D-LINK",
registrada con el nimero 326862 en fecha 17 de Diciembre de 2009 a favor de D-LINK CORPORATION,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacffica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado ~--=«=ssssssensassssininnanaans

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: *(...) Que,
primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada retine el
requisito primordial establecido en nuestra legislacion marcaria para ser merecedora del pertinente
registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse
desde una visibn de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones, en forma sucesiva y no simultinea procurando advertir si la percepcion de una de las
marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocindose en la posicion de los
eventuales consumidores deberd determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado”-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
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Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. -------=-semscrmro e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “D-LINK” y la
solicitud de registro de la marca “JDLINK", se evidencia que la parte principal de la denominacion de la
solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que “JBLIN

muy semejante a la marca registrada "D-LINK", diferenciandose la solicitante sélo por I3 RtEd ic{igl ¥
como se puede apreciar a continUacion: —-=r-=-~r==s=r==-mmromememenc oo J
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 314 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JDLINK",
CLASE 9, EXPEDIENTE N* 15/22525, SOLICITADO POR DEERE & COMPANY

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 314 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la
Direccion de Marcas.

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “|DLINK", clase 9, Acta
M 15/22525, solicitada a nombre de DEERE & CO)|
Art, 3¢ ND’I'[F[QUESE=::._.‘*:+\-<
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 661 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUIDADO v,
CLASE 5, EXPEDIENTE N° 14/20814, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “CUIDADO V" en la Clase 5 y la marca base de rechazo “DR.
CUIDADO, CUIDADO FEMENINO, CUIDADO DE CURA TODO + RAPIDO" Clase 5, —--------=--=-rcmssommmmmnnes

En ese sentido, del contraste ortografico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca
solicitada “CUIDADO V", se halla compuesta de un elemento en comun con otras que coexisten entre ellas;
DR. CUIDADO, CUIDADO FEMENINO, CUIDADO DE CURA TODO + RAPIDO. En el siguiente cotejo se

corroboran las diferencias graficas y fonéticas entre las marcas analizadas; -----------=-===ssseeseassaaeeeeeeoo.
CUIDADO V (solicitada), y
DR. CUIDADO (marcas bases de rechazo)
CUIDADO FEMENINO

CUIDADO DE CURA TODO + RAPIDO

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Direccién General considera oportuno
traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro
“Confusioén de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el
unico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no
necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ En el presente caso, vemos que el hecho de
compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, mis atn, teniendo en cuenta
los demis elementos que seran analizados en conjunto en la presente resoluCion. «««-=--=--=-==s==srerrsemnass

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: *(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. £n consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podrin
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, ain cuando estos se encuentren
clasificados en Ja Misma Clase(..,) == smses e s

Que, entre las marcas antecedentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho
menos considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir
pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decision
final a la que ha arribado el A-quo. <o

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose reali
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que es 4#f SEREQL

' Shinchez Herrero, Andrés. “Confussin de Marcas® Editorial La Ley. Asuneitn. 2013 "
! Mireccidn Macional de Propiedad Intelectual (DINAPLY, [Direcirices it ¢l exemen de mamay en Paragary, p, 230, Di:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 661 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CUIDADO V",
CLASE 5, EXPEDIENTE N* 14/20814, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.--- --

Asuncion, u E SEF E“EIE'E

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SCA HYGIENE
PRODUCTS AB..,, contra la Resolucidn N2 661 de fecha 2 de mayo de 2016, dictada por la Direccidn de
L | e e s e T

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de SCA HYGIENE
PRODUCTS AB.., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 661 de fecha 2 de mayo
de 2016, dictada por [a Direccion de MarCas, -« sesse s e

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
]nt.E rput‘StU. _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 22 de Junio de 2018, el representante convencional de SCA HYGIENE PRODUCTS AB.,
expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 6 de marzo de 2019.---=- s errrrsmmm s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) Que la solicitud de registro de la marca
"CUIDADO V™ ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la
bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado [a existencia en dicha clase de la marca "DR.
CUIDADO", registrada con el niimero 407517 en fecha 24 de Noviembre de 2014 a favor de VICENTE
SCAVONE & CIA COM. E IND. S.A, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SOLCIEAAD. .. ) e o e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) En primer lugar, es importante
considerar que la marca de mi representada es de hecho "CUIDADO V* y no "DR.CUIDADO", "CUIDADO
FEMENINO", "CUIDADO QUE CURA + RAPIDO" siendo en su conjunto diferentes conformes quedari
o e T I et

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jI'I:tel'PLlEEtﬂ."-----------------------------------------------------------------------v------—------------—---------------.............

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. 5in embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion mgxmnrﬂ-afj

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a !a. de r la viabilid
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos g ANEOs
derecho a conSttUIr UNA MAFCa, «==-sssseemesmm oo e e e -Fn--- -d—---‘Jﬂ-’n Mg tuifm e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 661 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUIDADO V",
CLASE 5, EXPEDIENTE N* 14/20814, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

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 resolucién recurrida. -------------

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

Art. ]2 REVOCAR la resolucion N2 661 de fecha 2 DE MAYO DE 2016 dictada por la
Direcciton de Martas, -==«ss=r=ssssmcnseasenniornsoenseessnemnsnsresesnsearensinesssessssmnsassesnse

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
*CUIDADO V=, clase 5, Expediente N°® lﬂfﬂﬂ‘t\mllmada a nombre de SCA
HYGIENE FRODUCTS AB...




DIRECCIHGN NACIOMAL DE

& 3 PROPIEDAD * GOBIERNO pri. | PARAGUAL
Eﬂ;[‘ﬁkECTUﬁI. PARAGUAY ' REKU

Resolucién N'B_& 6 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2798 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIDL",
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74780/2016, SOLICITADO POR LIDL STIFTUNG & CO, KG.

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 visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
sentido, al analizar los aspectos ortogrificos y fonéticos de la marca solicitante “LIDL" compuesta por
cuatro letras, frente a la marca base de rechazo "LIDIL” compuesta por cinco letras, presentando una similar
longitud, estructura y composicion grafica, diferenciandose tinicamente por la peniltima letra “I" en la

marca antecedente, como se puede observar en el siguiente cotejo; =====rs=srmrrmmmmsmnma e
LIDL (solicitada), y
LIDIL (marca base de rechazo)

Que, desechando el andlisis 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 “LIDIL" en la clase 5 tiene la siguiente descripcion de productos - Productos medicinales,
farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para uso medicinal, emplastos, material para
vendajes, desinfectantes, agua mineral medicinal, vinos tonicos medicinales, insecticidas e insectifugos
para usoe doméstico, etc”; mientras que la marca en tramite de registro “LIDL" solicita en la clase 35 la
cobertura de servicios: “..Servicios de venta al por menor de productos alimenticios, bebidas alcohélicas y
no alcoholicas, articulos de higiene, detergentes y productos de limpieza, cosméticos, medicinas no
recetadas, productos de medicina, pequenos articulos de ferreteria metalica, maquinas y aparatos para
trabajos en metal..”. Del anilisis comparativo surge con claridad que las marcas en cuestion se encuentran
registradas en distintas clases, de naturaleza diversa, dado que una de las marcas identifica bebidas, en
tanto la otra ampara servicios de venta de productos alimenticios, entre otros. Es decir, los signos se dirigen
a consumidores diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas una relacion de sustitucion ni competencia
efectiva, lo cual contribuye a disipar cualquier eventual riesgo de confusién o asociacién indebida. -----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la

categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional. por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia

pacifica entre la marca antecedente y la marca solicitante, -==-s=-«-ssmeseme st e

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(...) El hecho que un productoe o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe

siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podran
cwm.mr en el mgtsrm marcas s.imn’arf's para pmductﬂs distintos, atn c‘uandﬂ bstasnse gncuentren

Las duecinegs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2798 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIDL",
CLASE 135, EXPEDIENTE N° 74780/2016, SOLICITADO POR LIDL STIFTUNG & CO, KG. e

Asuncion, 0 1 k_P Wio

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LIDL STIFTUNG &
CO, KG., contra la Resolucion N° 2798 de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada por la Direccion de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de LIDL STIFTUNG
& CO, KG e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 2798 de fecha 12 de septiembre de 2017,
dictada por la Direccitn de Marcas, ssrss--resesrmmssesssemsrseessmneesne e nnasrnasnpsnsanras aenss ans s nd st smnass o sssnss

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedio6 el recurso de apelacion
INETPUESLD, =rrmsssersrreessrrorerssns e s assem st ee s s an b st e e p st sscra s se s s s e s s s an et s e st en s pe s et e

Que, en fecha 3 de abril de 2019, el representante convencional de LIDL STIFTUNG & CO, KG Expresu
agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 31 de julio de 2019, —-----------comveeeeees

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(.) Que, habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes
de fa citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “LIDIL" registrada con el
nimero 384008 en fecha 25 de julio de 2013 a favor de ROEMMERS S.A.CI, Comentario: Que ambas
denominaciones son idénticas y no podran tener coexistencia pacifica, habida cuenta que entre las mismas
existe relacion de clases. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (..)"=======s=ssssrerrmremrasmesmsnennnannnes

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) la marca de mi mandante no puede
ser rechazada en vista que debe tenerse en cuenta que la marca en cuestion merece especial proteccion al
estar constituida por el nombre comercial de su solicitante.../.. la marca base de rechazo LIDIL con registro
N¢ 384008 ya coexiste pacificamente con fa marca LIDL registrada por mi mandante bajo N¢ 35671172011,
356684/2011 en clase 35../ .. cabe agregar que la marca de mi mandante LIDL se encuentra limitada a los
servicios de la clase 33../La marca base de rechazo LIDIL cubre productos de la clase 3../... la marca base de
rechazo no dedujo oposicién en contra de la solicitud de registro de la marca “LIDL".../.. oportunamente
dicte resolucion revocando la Resolucion N 2798/17...7 ---=----===c-smrsmmm s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iﬂtEl‘PUESlﬂ. ........................................................................................................................

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan yali
derecho a constituir una marca,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2798 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIDL",
CLASE 35, EXPEDIENTE N* 74780/2016, SOLICITADO POR LIDL STIFTUNG & CO, KG. v

coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el caricter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén
clasificados en la misma clase NCL (... )" «=cesesmmmm ittt sttt s s s s s s s e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca “LIDL", bajo el N® 548088, en la clase 35 del
nomenclador internacional. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido
bajo una denominaci6én similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de
otra version de una marca que ya le pertenece y que se encuentra coexistiendo con la marca antecedente. --

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

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucién N°® 2798 de fecha 12 de septiembre de 2017 dictada por la
DIreccion de Marcas,-«--«--e-e-ssssme e e e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “LIDL",
clase 35, Expediente N°® 74780/2016, solicitada a nombre de LIDL STIFTUNG & CO,

Art. 32

! *"DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamend). 9° Ed_ CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Ne 991 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y N¢
1346 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CLASICA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 10244/2018,
SOLICITADO POR CRAVERI S.ALC. ----r-msmramrarsmsemrsae s seamesmams ssmssms remssamssas s nsnnasssenssas santsnmnsnnsn

PARAGUAI
REKUAI

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”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacién de una marca existente y la inclusién de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo Ia segunda puede ser una imitacion de Ja primera™, ----------=----=-==msr s s

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacién marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite gue coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrd el origen de los

B e L T Rttt et it s e e st

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a 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
|15 TTHISTTIAS, === == rmmm s mmm s s s o o e S

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociables. Por tanto, 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, por tanto, corresponde confirmar las resoluciones recurridas. ------«-«-s====sssssssezres

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N° 991 de fecha 4 de septiembre de 2019 y N2 1346 de
fecha 5 de octubre de 2020, dictadas por la Direccion de Marcas. ---------=-======2==2-=-

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de regi;tm_drﬁ:l‘arca “CLASICA", Clase 5,
Expediente N® 10244/2018, solicitada a HDFTEET de CRAVER] S.ALLC, 55=----==-- -

Art.32  NOTIFIQUESE .---rnrosseesmmeeereasesmreneee e

Ve
' Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria ¥ [umrrt:?,ébh@!qj LB
OTAMEN, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argintin '_
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N¢? 991 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y N2
1346 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“CLASICA", CLASE 5. E}[PEDIENTE N® 10244/2018,
SOLICITADO POR CRAVERI S.A.LC. memmmsmmmssemsassessssssssssssssssssssenstenssanmanenaans -=ee

coexisten pacificamente en el mercado extranjero. En consecuencia, si la mencionada coexistencia es
posible, no existen motivos vilidos para privarle a mi mandante del derecho de extender su marca y sus
productos a nuestro pais.. / Laboratorios CRAVERI S.A.LC. cuenta con més de 100 afios en el mercado
farmacéutico e incorpora permanentemente los tltimos adelantos tecnoldgicos con el propésito de
mantenerse a la vanguardia de la farmacopea moderma...” -=--=-====ssmrsmrrm e

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la 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 confusién entre la solicitud de registro
“CLASICA" (Clase 5) y la marca registrada “CLASSIC" (Clase 5). —----------====nmssmmmm e

Que, efectuado el cotejo ortogrifico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo
"CLASICO" es la traduccién al espafiol del vocablo "CLASSIC". Es decir, la solicitud “CLASICA " reproduce
integramente la expresion “CLASSIC", con incorporacién de la A" y sustraccién de la segunda letra “S*,
circunstancia que no resulta suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y diferenciada. En el
aspecto fonético, la coincidencia es igualmente significativa, dado que el término predominante conserva
su identidad sonora y serd el elemento que permaneceri en la memoria del consumidor. Finalmente, desde
la perspectiva conceptual, ambos signos evocan la misma idea.-----=s-=smssemeemmmim e

CLASICA  (marca solicitante), y
CLASSIC (marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis 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
solicitud de la marca "CLASICA" pretende obtener la cobertura de todos los productos de la Clase 5. Por su
parte, la marca base de rechazo “CLASSIC" posee la cobertura de todos los productos de la misma clase del
nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas son idénticas, en
consecuencia, la posibilidad de confusion se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas
analizadas recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirin los mismos canales -::Ie
comercializacion, puntos de venta y publico consumidor, incrementando asi
asociacion o confusion entre la marca solicitada y la marca oponente, --------- -
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 991 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y N2
1346 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“CLASICA", CLASE 5, EXPEDIENTE N® 10244/2018,
SOLICITADO POR CRAVERI S5.ALC. -------eeememammmcmmcnaaanacaccens

Asuncion, [ 3 SEP 7078

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de CRAVERI S.AL.C., contra las Resoluciones N2 991 de fecha 4 de septiembre de 2019 y N2
1346 de fecha § de octubre de 2020, dictadas por la Direccion de Marcas, y; -==--=====ssrrsmsmmmemsmmmmncaenenns

RESULTA:

Que, en fecha 2 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de CRAVERIS.ALLC. e
interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N2 991 de fecha
4 de septiembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, ------=-==s==ssssmm s e e

Que, en fecha 8 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de
reconsideracion y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolucion N2 1346 de fecha 5 de
octubre de 2020, se confirma la Resolucion N2 991 de fecha 4 de septiembre de 2019, -==-=esesemmmemmmanenannen.

Que, en fecha 20 de octubre de 2020, se concede la apelacion interpuesta, «------sssssssmssomsammmaaaana

Que, en fecha 2 de febrero de 2021, el representante convencional de CRAVERI S.A.LC., expresd
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
11 de miarzi dié 20Z]. <ottt i e s e e e e i b e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N2 991 de fecha 4 de septiembre de 2019 considera que: “(..) Que, habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca “CLASSIC”, registrada con el niimero 358276 en fecha 26 de diciembre de 2011 a favor de E.I. DU PONT
DE NEMOURS AND CO. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
BTSN a7 o A

Que, la Resoluciéon N2 1346 de fecha 5 de octubre de 2020, considera que: *(...) si bien es cierto que fa
marca solicitada se encuentra en idioma castellano mientras que la registrada en idioma inglés, es sabido
que este tiltimo no es un idioma desconocido sino por el contrario difundido en gran parte del mundo
como en nuestro territorio, teniendo en cuenta este punto, cotejando las marcas en pugna resulta que
presentan similitud gramatical y desde el lado conceptual consideramos que son plenamente idénticas, por
lo que existe riesgo de confusion para el consumidor, suméandole a todo lo sefialado que ambas protegen
productos de la clase 05, (.)" ==rssmrmsmmrressnea e e s e et ann e s ad s smrot oy ab s Sedaisd i semnran by nans
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1092 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRINIDAD
BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N® 77554/2018, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI GUANES..-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IntEI‘FUEStﬂ. _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el derecho
A OIS LIMTE TTEAEE . —m o m e m o 8 o o B B B i mm

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 visidn en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “TRINIDAD BREW & CO." Clase 43 y la marca mixta
base de rechazo “DE LA TRINIDAD HOTEL Y ETIQUETA" Clase 43, -==ssess s ee e

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “TRINIDAD BREW & CO." reproduce en el mismo orden, el tercer vocablo que conforma la
denominacion de la marca antecedente “DE LA TRINIDAD HOTEL". No obstante, la marca solicitada
incorpora adicionalmente el término "BREW & CO.", lo cual le otorga una estructura grifica y fonética
significativamente diferente. Mientras que “DE LA TRINIDAD HOTEL" se compone de cuatro vocablos y
presenta una estructura fonética mas extensa. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un analisis
semantico/conceptual a fin de comprender el significado de la marca solicitada. En este caso, la
denominacién de la solicitada se conforma de la union de tres vocablos, uno en espafiol * TRINIDALD' y dos
del idioma inglés: “BREW", que significa ‘preparar/fermentar una bebida como té, café o cerveza”,y “CO." es
la abreviatura de “company” que significa “compariia® en conjunto seria *“TRINIDAD COMPANIA
CERVECERA" lo que afiade una carga semantica y por ende fonética claramente diferente a la que podria
atribuirse a la adversa “DE LA TRINIDAD HOTEL", -+ =smsrer e ms i eresas s s s s m s s ss s s s mm i me s

TRINIDAD BREW & CO. (solicitada), y
DE LA TRINIDAD HOTEL (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, por ende tampoco tendrin pronunciacion semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusion en el seno
del pblico consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel
visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su diferenciacion en el mercado. ----r--mrerrmmmmmeemmreeas

Que, ademis de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que segin
la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, se puede aduertlr que |
SALOMONI GUANES (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1092 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRINIDAD
BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77554/2018, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI GUANES .-

asuncien, [} 3 SEP 7078

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de JUAN PABLO
SALOMONI GUANES contra la Resolucion N2 1092 de fecha 12 de septiembre de 2019, dictada por la
Direccitin de Marcas, ¥; =====-r=-m==s s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de JUAN PABLO
SALOMONI GUANES, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1092 de fecha 12 de
septiembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, =----==-=====-sssrmsmmemmrommo oo

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuestu‘ ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 28 de octubre de 2019, el representante convencional de JUAN PABLO SALOMONI
GUANES expres6 agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 29 de noviembre de 2019, ----------ssr=sassssmnesmassn s s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: ¥..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: “DE LA TRINIDAD
HOTEL", registrada con el nimero 390766 en fecha 16 de diciembre de 2013 a favor de JALOWA SA,
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por Jo que de
conformidad al artfculo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a o solicitado (... ) ========-==+s=remrmresneeaes

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: (..) Grificamente, la marca de mi
principal fue solicitada de la siguiente manera “TRINIDAD BREW & CO.” Mientras que la marca base
antecedente “DE LA TRINIDAD HOTEL y etiqueta”, si bien ambas tienen la palabra “TRINIDAD” contenida en
la denominacion, esta no es suficiente para considerarla como similar o confundible con /a solicitud de mi
prineipal, puesto que la denominacién solicitada debe de ser tomada en su conjunto y no de forma separada,
come asi también, por conformarse de rafces diferentes se podra distinguir entre ambas, siendo esto lo que
impacta en la mente del piblico consumidor./ Fonéticamente, la marca solicitada come asi fa marca
antecedente se pronuncia totalmente diferente ya que ambas cuentan con palabras contenidas en su
denominacion totalmente disimiles../ .. ambas marcas son diferentes en cuanto a su finalidad prevista, fa
marca de mi comitente se enfoca de manera directa en servicios de bar; mientras que la marca base del
rechazo se encuentra enfocandose de forma mis especifica a servicios de hospedaje en general../Ademds es
importante mencionar que mi titular ya cuenta con un registro concedido por esta Direccion, para la marca
TRINIDAD BREW & CO. Registro No, 469.534..."
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N? 1092 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRINIDAD
BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N*® 77554/2018, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI GUANES..-

CO." clase 32 Registro N® 469534, "TRINIDAD BREW & CO." clase 35 Registro N2 529935; “TRINIDAD BREW &
CO." clase 35 Registro N® 544298; “TRINIDAD BREW & CO." clase 32 Registro N® 544299; *,. Es decir, el titular
de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominacién. Por
consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccian de otra version de una marca que
ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. --------s--mmmmrmr oo es

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “Ef mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en
conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles. . Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, mas adn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente
Do L i L, =m0 L B L L AL . L B B B A 0 i

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute Ja
confusicn es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas,
una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor
prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido. ., «=-«-««-=re=ssremmmmmsamse st e

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

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

Art. 12 REVOCAR la resolucion N? 1092 de fecha 12 de septiembre de 2019 dictada por la
Direccion de MarCas, «-----sees e e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“TRINIDAD BREW & CO.", clase 43, Expediente N® 7?554.\’_2(}18, solicitada a nombre de
JUAN PABLO SALOMONI GUANES.

| Sinchez Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncian. 2013,
! *DERECHD DE MARCAS® - jorge Otamends, 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1448 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GALES Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 113303/2018, SOLICITADA POR CESAR ENRIQUE CANELLAS DEL

PUERTOQ). --r--rm-reessmesssssssnertansesssastanssnssanossansenesana s ass o s e an s ea s aa s eae e Ana st e Ae s s ee S et S anaa s semmss s nsan

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, -----=-----reoreomeeeeee

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 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 precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el derecho
L e e e Dt e b i R e b R B

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 43, especificamente para los siguientes
servicios. “Bar; preparacidn, restauracion, procuracion de alimentos y bebidas para el consumoy
restaurantes.. Clase 43.(CUARENTA Y TRES)..". En ese sentido, la denominacién solicitada "GALES y
etiqueta” se encuentra conformada por un vocablo que es un pais que forma parte del Reino Unido, ubicado
en la isla de Gran Bretana'. En este contexto, la expresion constituye una denominacion de fantasia que no
induce al consumidor a engano o confusion respecto a su procedencia. ----=--====s==ss=ssmmser oo

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “GALES" representa una creacion linghistica
inédita y distintiva. Aunque el componente léxico pudiera interpretarse, en su estado aislado, como término
de uso comin o descriptivo dentro del sector pertinente, sin embargo, la expresion genera un signo con
suficiente capacidad distintiva y aptitud identificadora respecto de los servicios reivindicados en la clase 43.
En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales
para ser clasificada como BREAR0EE. -~ s st

En relacion con el uso de términos geograficos, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGUA Y™ sefialan lo siguiente: (..} Si un signo estuviese conformado por un nombre geogrifico que se
refiere a un lugar, region o pais famoso o notoriamente conocido por la calidad de ciertos productos o
servicios gque se originan en ellos, su uso en una marca debe considerarse descriptivo. En tal caso la Oficina
denegarid el registro de ese nombre geogrifico como marca pues presumird que ese nombre serd asociado a
esos productos o servicios en la mente de los consumidores y del piblico (...)". En ese contexto, aunque la
marca solicitada contiene la palabra “GALES", la misma no induce a error ni confunde de manera efectiva al
consumidor sobre la verdadera procedencia de 08 SerVICiOs, -----ssmrremsmmrssmmmsssmsssi e

La denominacién, no afirma ni sugiere un origen especifico ni un vinculo oficial, comercial o
institucional con algtin estado u organizacion internacional, En consecuencia, el componente “GALES” en
este caso opera como un elemento 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 mgramente
evocativo, cumpliendo asi con la funcion distintiva que exige el derecho marcario, sin infr
inciso b) de |a Ley 1294/98, -—rr—rmrrrermmrrmrmeresrearmnmnress e armcse s rn s e et o ea s

! littps:fen wikipedia ong wiki/Gales :
1 Direecitn Macional de Propiodad Intelectual ( DINAPL), Divectrices poara of exauren de moarcas en Paragray, p ;
htige Cwww disape gow py/portal v 3 progeedsd-industnal marcas derecinicgs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1448 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GALES Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 113303/2018, SOLICITADA POR CESAR ENRIQUE CANELLAS DEL
PUBRTC, et e e b b it i SR

Asuncién, [ 3 CEP 2076

VISTQ: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CESAR
ENRIQUE CANELLAS DEL PUERTO contra la Resolucién N° 1448 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada
porla Direccién de Marcas, ¥ ==—=srsrmres s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de CESAR ENRIQUE
CANELLAS DEL PUERTO e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1448 de fecha 11
de noviembre de 2019, dictada por la Direccifn de Marcas, «---======csesressrammsmm e s s e sa e e

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuestﬂ_ .................................................................................................................

Que, en fecha 5 de agosto de 2020, el representante convencional de CESAR ENRIQUE CANELLAS DEL
PUERTO exprest agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 17 dE‘ Sepuembre dE‘ e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(.) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de
la citada marca, esta Direccion considera que la misma incurre en la prohibicion del Art. 2 inc. b) ... fos
escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demas
personas juridicas de derecho piblico y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por
ellas mismas”, Gales es una nacién constitutiva del Reino Unido. Se ubica en una peninsula al oeste de ja isla
de Gran Bretaria, donde limita al oriente con Inglaterra y al occidente con los mares de Irlanda y Céltico del
océano Atlintico. En consecuencia no lugar a 1o solicitado”. ------=--=-smmmemmmms e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.. ) la marca GALES y etiqueta estuvo
registrada y por negligencia del agente anterior no fue renovada, siendo esta un derecho adquinidoe../ mi
solicitud ademds de su denominacidn posee un logotipo que le otorga distintividad y oniginalidad./ existen
antecedentes de muchas marcas registradas con nombres de ciudades.../ Concluyo afirmando nuevamente
que la solicitud de registro peticionada a favor de mi mandante cumple integramente los requisitos para su
e e

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

Que en uso de las atribuciones utﬂrgadas por ]a le:r' aesta dependencla admlnlstratl va, gl momentdrde
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1448 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *GALES Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 113303/2018, SOLICITADA POR CESAR ENRIQUE CANELLAS DEL

D) 14 1 J

Que, ahondando ain mas en el analisis, 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 finea
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 caracteristicas. A veces,
mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo contrario, la marca seria engariosa.
El signo descriptive también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad,
componentes, etcétera, La diferencia estd en que la designacion descriptiva es la necesaria o usual para
aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su conformacién algin elemento que fla hard, en
menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se guita del dominio publico
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. Otamendi
expresa: “Jas designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie
a el género, & los guie PerTenece €56 ODfEl0." === rra st e s e ot A Ssn mnt A e e b A e et

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 de paises y/o ciudades. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: BRITANNIA, clase 43, Registro
N° 458633; ASUNCION PALACE HOTEL, clase 43, Registro N" 615068; PARIS BAR, clase 43, Registro N° 613974;
extremo que demuestra que el nombre de ciudades, estados y paises es de uso comin en el rubro,-«-----«-.-

Que, siendo asi, el vocablo *“GALES deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el anilisis ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *“ Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a jos elementos contenidos en ella que fuesen
de USO COMUN O NECESAITO BT 8] COMEITIO wner=rrsn st b e da s e s st

En respaldo de esta interpretacian, el Dr. Carmelo Madica sostiene en su obra Derecho Paraguaye 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 fa medida en gue no
pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilizacion oficial. Cuando se nombre va acompanado de
otros vocablos de Jos que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasia, no se puede
impedir su registro. En lineas generales, igual criterio es vilido para nombres de Estados extranjeros y
citdadles (..)°%. En la misma linea, resulta pertinente considerar las opiniones de los miembros del comité
permanente sobre el derecho de marcas, disefios industriales e indicaciones geogrificas, don ado
“la proteccian de los nombres de paises contra su registro y uso como marcas: C‘ﬂmmr '
admusible si el nombre geogrifico aparece en la marca sélo como una P g (e L T A SR ;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1448 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALES Y
ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 113303/2018, SOLICITADA POR CESAR ENRIQUE CANELLAS DEL

| S i L I B

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que se encuentra
conformada por un rectangulo de color verde, dentro del cual aparece la representacion estilizada de un
dragdn blanco. En la parte central se encuentra una banda o franja herizontal de color rojo, con extremos de
forma triangular/irregular, sobre la cual figura en color blanco la denominacion “GALEST, en letras
maytisculas. Debajo de dicha franja aparece la expresion “BAR", también en color blanco y en caracteres de
menor tamano. La composicion general presenta una disposicion vertical y simétrica, predominando los
colores verde, rojo y blanco, la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta
distintividad ala marca. -«--s-eseeemmeemimmen e e e et ettt s e e

marca solicitada

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1448 del 11 de noviembre de 2019 dictada por la Direccion
Lo T e

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "GALES
L 4 EI‘[QUET.&" Clase 43, Expediente N* 113303/2018, bu]l(‘ll‘ddﬂ a nombre de CESAR
ENRIQUE CANELLAS DEL PUERTO, --------se-sssnees - et

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. --------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 19977 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PHILADELPHIA Y ETIQUETA®, CLASE 29, EXPEDIENTE N° ISZIHZGZG SﬂLIC‘IThDA POR
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, ==sesersenncnmctanmero e s re e e s s e s s s

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHITUIT UNA MArCa, ----==--==smmmmmm e e s nn s s s s s mm s e m s e

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clagse 29, especificamente para los
siguientes producilos. “..Frutos secos, en conserva, cocidos y guisados; jaleas; Compotas; mermelada;
productos para untar de frutas; productos para untar a base de nueces; bocadillos a base de papa, vegetales
o frutas; nueces tostadas, secas, saladas y sazonadas; mantequilla de cacao; productos lacteos; sustitutos
licteos; productos licteos para untar; productos para untar hechos de sustitutos licteos; salsas licteas;
salsas hechas de sustitutos licteos; postres licteos y postres licteos refrigerados, incluidas las cremas
[productos licteos|; postres hechos de sustitutos licteos; preparaciones para hacer postres a base de
productos licteos; preparaciones para hacer postres a base de sustitutos licteos; productos de yogur;
bebidas a base de yogur; queso; productos a base de queso; queso crema; queso para untar; queso fresco;
queso cottage; leche y productos licteos; sustitutos de la leche; leche de almendras; leche de soja; leche de
arroz; leche de coco; leche de avena; leche de mani; leche en polvo; bebidas ar..”. En ese sentido, la
denominacion solicitada “PHILADELPHIA y etiqueta” se encuentra conformada por un vocablo que es un
pais que forma parte de los Estados Unidos de América. En este contexto, la expresion constituye una
denominacion de fantasia que no induce al consumidor a engafo o confusién respecto a su procedencia, --

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *“PHILADELPHIA Y ETIQUETA" representa
una creacion lingiiistica inédita y distintiva. Aunque el componente léxico pudiera interpretarse, en su
estado aislado, como término de uso coman o descriptivo dentro del sector pertinente, sin embargo, la
expresion genera un signo con suficiente capacidad distintiva y aptitud identificadora respecto de los
productos reivindicados en la clase 29. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que
no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como enganosa.------=----==--=-cssescciiiine

En relacién con el uso de términos geogrificos, las "“DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS
EN PARAGUAY™ senalan lo siguiente: “(...) Si un signo estuviese confannada porun nombre geogrifico que
se refiere a un lugar, region o pais famoso o '
servicios que se originan en ellos, su uso en una marca debe considerarse descriptivo. En tal caso la Oficina
denegard el registro de ese nombre geogrifico como marca pues presumira que ese nombre serd asociado a
esos productos o servicios en la mente de los consumidores y del publico (...)". En ese contexto, aunque la
marca solicitada contiene la palabra “PHILADELPHIA", la misma

efectiva al consumidor sobre la verdadera procedencia de 08 productos. —«---s--=-s=s-s-s-s-ss-semesreecaen-

La denominacién, no afirma ni sugiere un origen especifico ni un vinculo oficial, comercial o
institucional con algiin estado u organizacion internacional. En consecuencia, el componente
“PHILADEI.PHIA" en este Caso opera como un elemenm meramente mmbuilm sin capacigad para m

! Direccidn Nacional de Pn:ptr.'dld lnlr.‘l:u.luul II!I"I’M"I} Drmm:t: pm'ar el examen de marvas en Parigu
g s dinaplg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 19977 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PHILADELPHIA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N® 13211/2020, SOLICITADA POR
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. -----====cssssnsacaceas - -

i ArT _-l.-,-|r
Asuncién, | 3 500 LD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., contra la Resolucion N® 19977 de fecha 29 de diciembre de
2020, dictada por la Direccitin de Marcas, ¥; ~=----=-sssm=ssssmsmsmmmesn s s sns e sss s mss s n s snb e v npsn b

RESULTA:

Que, en fecha 25 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion
N° 19977 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, ---=---s=--sssssmasmmmennnacnnnaas

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
APl aCi O IR PUESI0, == mm e rms e e e e e e e e e

Que, en fecha 4 de enero de 2023, el representante convencional de INTERCONTINENTAL GREAT
BRANDS LLC., expresd agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha | de marzo de 2023, ««eeeemmem s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, esta Direccién considera que la misma incurre en la prohibicién del Art. 2 inc. b) ... los
escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demas
personas juridicas de derecho publico y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por
elfas mismas". En consecuencia no lugar a lo solicitado”, —---===-=-s=rmmrresmmmrmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Que, mi principal es propietario
legal de la marca "PHILADELPHIA Y ETIQUETA" contando con registros en su pais de origen como asi
también en el mercado extranjero../En vista lo precedente, se demuestra que mi cliente cuenta con
derecho amparado por nuestra legislacion vigente, como asi también por los Tratados y Convenios
aprobados y ratificados por nuestro pais para solicitar el registro de sU MAarca” —-------=-====sesasermsmimaannas

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuestg.---------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. ---------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 19977 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PHILADELPHIA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 13211/2020, SOLICITADA POR
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. -s-esevsreresressensmsrancsssaassasmasmmsmsaannmmaansnsensnnnsesnmessnnsmssanass

marca solicitada

N
PHILADELPHIA
N—

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 19977 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada por la
Direccion de Marcas. === --=-= e

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la marca
“PHILADELPHIA Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 13211/2020, solicitada a
nombre de INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC—--------srsseeesmmmrmannmnanas

Art, 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 19977 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PHILADELPHIA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 13211/2020, SOLICITADA POR
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, ----==--===-=s==ssssszsnnsesnne-

tiene un caracter meramente evocativo, cumpliendo asi con la funcion distintiva que exige el derecho
marcario, sin infringir el articulo 2, inciso b) de la Ley 1294/98.----===rrsesrmmmmmmsmnsmse e s ssmss s s sn s e

Que, ahondando atin mas en el analisis, 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
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de o
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterfsticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa 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. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” - ---weeeeseucncaans

Que, ademas de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, se puede advertir que
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. (titular de la solicitud de autos), ya cuenta con la siguiente
marca registrada: “PHILADELPHIA." clase 29 Registro N® 636502. Es decir, el titular de la solicitud de autos
ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominacién. 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. —--------=---r-srermmmmm e e e e

En respaldo de esta interpretacién, el Dr. Carmelo Madica sostiene en su obra Derecho Paraguayo de
Marcas que: *(...)Debe tenerse en cuenta que no estd prohibida la utilizacién 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 oficial. Cuando se nombre va acompanado de
otros vocablos de los que resufm ew-::-‘enre que el conjunto mnsnmyf- una marca de fantasia, no se puede
impedir su registro. . ; es de ]
ciudades (...)%. En la misma 11nea resulta pertlnente canslderar ias nplnmnes de los mmmhrns del comité
permanente sobre el derecho de marcas, disefios industriales e indicaciones geograficas, donde se ha
tratado “la proteccidn de los nombres de paises contra su registro y uso como marcas: Comentarios
Singapur: seria admisible si el nombre geogrifico aparece en fa marca sélo como una asociacion fantasiosa”.

*"DERECHO PARAGUAYD DE MARCAS™ — Carmelo Madica Ed. La Ley, Asuncidn. 2018, pag, 130.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1774 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRINIDAD
BREW & CO”, CLASE 43, EXPEDIENTE N* 06301/2021, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho 3 CONSHTUIN UNA MAECA, === ms e e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “TRINIDAD BREW & CO." Clase 43 y la marca mixta
base de rechazo “DE LA TRINIDAD HOTEL Y ETIQUETA" Clase 43, e smmm s e

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada "TRINIDAD BREW & CO.” reproduce el tercer vocablo que conforma la denominacién de la marca
antecedente “DE LA TRINIDAD HOTEL". No obstante, la marca solicitada incorpora adicionalmente el
término “BREW & CO.", lo cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente diferente.
Mientras que “DE LA TRINIDAD HOTEL" se compone de cuatro vocablos y presenta una estructura fonética
mas extensda. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un analisis semantico/conceptual a fin de
comprender el significado de la marca solicitada. En este caso, la denominacién de la solicitada se conforma
de la union de tres vocablos, uno en espaniol “TRINIDAD" y dos del idioma inglés: “BREW", que significa
“preparar/fermentar una bebida como té, café o cerveza”, y *CO." es la abreviatura de “company” que
significa “compariia® en conjunto seria “TRINIDAD COMPANIA CERVECERA" lo que afiade una carga
semantica y por ende fonética claramente diferente a la que podria atribuirse a la adversa “DE LA TRINIDAD
P T . e o i e i B eSS L i

TRINIDAD BREW & CO. (solicitada), y

DE LATRINIDAD HOTEL (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma
manera, por ende tampoco tendrdn pronunciacién semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusion en el
seno del piblico consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a
nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su diferenciacion en el mercado, —-----=--==-creearrarecnans
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1774 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRINIDAD
BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N® 06301/2021, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI
B N I e e o ot e o B B A S S e e e o i e e b e e

Asuncion, El 3 :.",LIJ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JUAN PABLO
SALOMONI GUANES contra la Resolucién N2 1774 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Direccion
o It

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de JUAN PABLO
SALOMONI GUANES, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1774 de fecha 21 de
octubre de 2021, dictada por la Direccion de Marcas, ««=----=-=s=sssssssmmmemnrsemmnnnn s eanansonan e oo nn s

Que, en fecha 10 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
B e S B s B B b i

Que, en fecha 6 de abril de 2022, el representante convencional de JUAN PABLO SALOMONI GUANES
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 22 de abril de 2022, —---=mssemsmmmmm e e e e st o

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1302905 Denominacion *DE LA TRINIDAD HOTEL" Clase 43 Registro 390766 Titular JALOWA S.A.,
Comentario; Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-==-====-========meeenee-

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(..) Graficamente, la marca de mi
principal fue solicitada de la siguiente manera “TRINIDAD BREW & CO.” Mientras que la marca base
antecedente “DE LA TRINIDAD HOTEL y etiqueta’, si bien ambas tienen la palabra “TRINIDAD" contenida
en la denominacién, esta no es suficiente para considerarla como similar o confundible con la selicitud de
mi principal, puesto que la denominacién solicitada debe de ser tomada en su conjunto y no de forma
separada, como asi también, por conformarse de raices diferentes se podra distinguir entre ambas, siendo
esto lo que impacta en la mente del publico consumidor./ Fonéticamente, la marca solicitada como asf la
marca antecedente se pronuncia totalmente diferente ya que ambas cuentan con palabras contenidas en su
denominacién totalmente disimiles../ .. ambas marcas son diferentes en cuanto a su finalidad prevista, la
marca de mi comitente se enfoca de manera directa en servicios de bar; mientras que la marca base del
rechaza se encuentra enfocénduse de forma més especifica a servicjﬂs de haspedaje en gene i

marca TRINIDAD BREW & CO. Registro No. 469.534.." e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1774 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRINIDAD
BREW & CO.", CLASE 43, EXPEDIENTE N°® 06301/2021, SOLICITADO POR JUAN PABLO SALOMONI
GUANES. B ., I

& CO." clase 32 Registro N 469534; “TRINIDAD BREW & CO." clase 35 Registro N2 529935, “TRINIDAD BREW
& CO." clase 35 Registro N? 544298; “TRINIDAD BREW & CO.” glase 32 Registro N° 544299; *,. Es decir, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominacién. Por
consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende |a proteccion de otra version de una marca que
ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética, -----=--==-===mesemreemmeoneeeees

Que, adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demés elementos analizados en conjunto en la
presente D L T 1 TR T

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

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

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

Art 12 REVOCAR la resolucién N 1774 de fecha 21 de octubre de 2021 dictada por la
Direccidn de Mancas, «---«==c--=semmesmmmm oot tb st Se s sa s s s S e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“TRINIDAD BREW & CO.”, clase 43, Expediente N® 06301/2021, solicitada a nombre
de JUAN PABLO SALOMONI GUANES. =++-------5#7 o255 weeesmmneg e

Art, 32

' Sinchez Herrero, Andrés. “Confusién de Marcas” Editorial La Ley, Asuncién, 2015,
! *DERECHO DE MARCAS® = |orge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrat. 2017 —



DIRECCION NACIOMAL

o PROPIEDAD .3 GOBIERNO vei - PARAG Al
INTELECTUAL ?RﬁGUA‘f REKUAI
PARAGLAY

Resolucion N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 36 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENT'E N® 13370/2020, SOLICITADA POR
ESTACION BAHIA S.A. .-

PANCHIANO Y ETIQUETA  (solicitada), y
PANCHICS S.A. (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
PANCHIANO Y ETIQUETA (solicitada), y PANCHICS S.A. (marca oponente), se comparte el vocablo
“PANCHLI", existen otras marcas registradas que cuentan con una denominacién similar con la cual coexiste:
PANCHI, en clase 30, Registro N° 409661, en clase 29, con Registro N¢ 529909, en clase 43, Registro N©
503930 a nombre de NOVEX 5.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del
mercado y que mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo
con el cual ya CORXiSte PrevIiaMmente. —--=smsssme s e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “PANCHICS S.A." registrada en la clase 35 cubre: “..Publicidad, administracién comercial,
gestion de negocios comerciales.-" mientras que la marca en tramite de registro “PANCHIANO Y
ETIQUETA" solicita cobertura para la totalidad de productos de la clase 35 “..Importacion, exportacién y
venta de productos aliMenticios.-", <« s e s

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una
etiqueta diferenciadora de fondo blanco con un circulo en el que se destaca la figura de un sindwich de
pan y un pancho, sobre la misma se halla escrita la denominacion “Panchiano” en letras de color amarillo,
por encima se observan tres lineas onduladas que simulan emanacién de calor, la cual en conjunto deja una
impresion diferente, de ello se colige que no necesariamente causaran confusion en el seno del puiblico
consumidor:

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccién considera que es un signo con caracteristicas
propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolucién
TR LT R S oo w5 s 3 1 A S i e i i i

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 36 de fecha 15 de febrero de 2022 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios LItIZI0S0s. «-«=----=scmssarmrmmmmmn et et

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de
Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 13370/2020, solicitada a nefiib m""""' :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 36 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 13370/2020, SOLICITADA POR
ESTACION BAHIA S A =====aceeesmcmeemcomnnaocenneacsnaaaas

Asuncion, 3 SEP 0]

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PANCHICS S.A.
contra la Resolucién N° 36 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LIGIO80S, ¥; -mrrsnrerarescensasanmmarometnrnareenssunsersetansos nnsms et e e st s et pon s e s e ke et e m e s S et

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de PANCHICS S.A. e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N® 36 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. «=--s=eceseme s e s e s s s e s e e

Que, en fecha 24 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
g 4L (R

Que, en fecha 22 de febrero de 2023, el representante convencional de PANCHICS S.A. expresd
agravios; y en fecha 18 de julio de 2023, fue acusada la rebeldia del representante convencional de
ESTACION BAHIA S.A., por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el
derecho que dej6 de usar y se llamd autos para resolver. =-=----eemmmere e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “Al hacer una comparacion de las marcas PANCHIANO
(solicitada) y PANCHICS S.A. (registrada), no existen similitud denominativa, en los planos visual,
ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético, estin expresadas de diferente manera y pronunciadas
totalmente de diferente manera ../.. es criterio de esta Direccion que la oposicion presentada debe ser
declarada improcedenite”. s~ icissimssissintnmareimnnaassesunatnnssea s m s n st Sae s e R ki e

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “Al ser cotejadas las denominaciones
PANCHIANO (solicitada) PANCHICS S.A (registrada) se puede observar una después de la otra que es una
copia servil de la marca de mi mandante, el simple hecho de cambiar algunos elementos, no se podra tomar
como elementos diferenciados .../.. el primer termino y principal elemento PACHI de la solicitud de pedido
de registro es perfectamente idéntico ../.. la marca PANCHICS y PANCHIANO dejan la misma impresién en
la retina del consumidor y es extremadamente confundible, tanto la marca adversa como la registrada
parecen formar parte de una misma familia de marcas”, --------- e e e A R

Que, corresponde a ésta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.----------

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “PANCHIANO Y ETIQUETA" y la
marca oponente “PANCHICS S.A", se evidencia que en la denominacién cuyo registro se solicita la
desinencia es notablemente disimil ala reg;istracla (IANO vs CHICS) siendo similar el vncabln PANCHI, lo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 36 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 13370/2020, SOLICITADA POR
ESTACION BAHIA S.A, ------rszssees

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula. ----=srssmmmmmmemmrnmmrecna-bes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 518 DE FECHA é DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUTIMED",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 23855/2021, SOLICITADO POR BSN MEDICAL GMBH. —- i

y la coexistencia de las mismas en el registro marcario, no generaria riesgo de confusién para el piblico
consumidor, ni ocasiona perjuicio alguno a los intereses del titular, por tratarse de signos distintivos
gestionados por una misma Persona JUrdiCa, —-----========mmmm 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 General considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N°® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida,-------------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 518 de fecha 6 de abril de 2022 dictada por la Direccion
e MarCas, ~=mrmme e e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CUTIMED" clase 05, Acta N°® 23855/2021, solicitada a nombre de la firma BSN
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 518 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CUTIMED",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 23855/2021, SOLICITADO POR BSN MEDICAL GMBH. —+-+=ssssssmsmsnnsmnanasncnnnas

Asuncion, [ 3 SEP 2006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma BSN
MEDICAL GMBH, contra la Resolucion N® 518 de fecha 6 de abril de 2022, dictada por la Direccién de
R, Y e et G e e e i e il e S s

RESULTA:

Que, en fecha § de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma BSN MEDICAL
GMBH, e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 518 de fecha 6 de abril de 2022, dictada
por 1a Direccion de Marcas, ===«ssesssessssememems e e s e e s s e

Que, por providencia de fecha 10 de agosto de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 23 de agosto de 2022. Y por providencia de fecha 6 de septiembre de 2022 esta
Direccion llama Autos para Resolver, -«««--sessn ot

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera *(...) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1520168
Denominacién CUTIMED GEL Clase 5 Registro 424071 Titular Distribuidora De Productos Para Medicina
(dpm) S.R.L. [PY]: Expediente 2015-1523835 Denominacion CUTIMED GEL Clase 10 Registro 432187 Titular
Distribuidora De Productos Para Medicina (dpm) S.R.L. [PY], Comentario: Que ambas denominaciones son
casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase y en clases
relacionadas, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(..) Que
tal resolucién no debe considerarse valida, puesto que los antecedentes en cuestion fueron transferidos a
favor de mi principal BSN MEDICAL GMBH, presentaciones presentadas en fecha 23 de junio de 2021, bajo
acta No. 2021/60231 y 2021/60237. Acompario copias de las presentaciones de la transferencia donde se
constata lo anteriormente dicho. (\..)" —-=========mmmrmrmrm s e e

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el andlisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresion
agravios las TRANSFERENCIAS correspondientes a los Registros N2 432187 y N® 424071 con denominacion
“CUTIMED GEL” en las clases 5 y 10 (marcas antecedentes), respectivamente, en virtud del cual la firma
“Distribuidora De Productos Para Medicina (dpm) S.R.L" transfiere la titularidad a la firma “BSN MEDICAL
GmbH" de las marcas SUPramencionadas, ——-=-sss=ssssssssssrrrssmmreen e et oot s s s s s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 828 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PINKBERRY", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 26332/2021, SOLICITADA POR CARMEN DEL
ROSARIO SALINAS RAMIREZ, —-+s--srmsessncmsamsememrrmm o mramemesmiasans ams s asasessasansasanmenmennsmesasnssas e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “PINKBERRY™, en clase 40, con la marca oponente “PINKBERRY Y
EﬂQUETﬁ- B BB MY s ot i e e e e e e e s s R e e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “PINKBERRY" y la marca oponente
“PINKBERRY" se advierte que las denominaciones son idénticas, No obstante, corresponde senalar que la
existente identidad denominativa entre el signo solicitado y la marca invocada como fundamento de la
oposicion, circunstancia que constituye un elemento relevante dentro del examen de confundibilidad. Sin
embargo, dicha identidad no determina por si sola la existencia de riesgo de confusién o asociacién, siendo
necesario confrontar los signos en relacién con los productoes y servicios que cada uno pretende distinguir.

PINKBERRY (marca solicitada)
PINKBERRY (marca oponente)

Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un analisis seméntico/conceptual del elemento
coincidente, a fin de comprender el significado que proyectan las marcas en pugna. El vocablo PINKBERRY
es una palabra en el idioma inglés, el cual traducido al espariol hace referencia a la fruta “mora rosada”, Es
decir, el vocablo “PINKBERRY" deviene irrelevante para el cotejo 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 -:I1're la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa -Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin o necesario en el COMEercia", --------======s=srsemaeeeeeeec e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente registrada en clase 30 comprende: “.Bebidas de yogur helado, yogur
helado y postres congelados a base de yogur combinado con frutas, nueces, cereales, tortas de arroz yel
hielo raspado, comprendidos en la clase 30 (TREINTA) del Decretg N¢ 8562 del afio 2012.", mientras que la
marca en trimite de registro solicita la cobertura en la glase 40 para “..impresion digital: encuadernacion;
laminado, grabado; serigrafia; servicios de imprenta; servicios de :'mpres;'dn en offset”. -------=rmmrmremnnnnnaaas

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema mareario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica pre 8, la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 828 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PINKBERRY", CLASE 40, EXPEDIENTE N* 26332/2021, SOLICITADA POR CARMEN DEL
ROSARIO SALINAS RAMIREZ. OO —

Asuncidn, ﬂ 3 SE.[I E..J:’_h

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Kayla Foods Int]
(Barbados) Inc., en contra de la Resolucion N° 828 de fecha 31 de julio de 2024, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigias0s, ¥; =s-ss=ssseseessssmsseasea et m s s s e s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de Kayla Foods Int
(Barbados) Inc., e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 828 de fecha 31 de julio de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.-------«ss-sesmsssmmssssssssmaanea oo oo

Que, en fecha 16 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso
-i:nterpuestﬂ._ _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 6 de febrero de 2025, el representante convencional de Kayla Foods Int] (Barbados)
Inc., expreso agravios; dictandose en fecha 11 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

Ie}r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 22 de agosto de 2025, fue declarada la rebeldia del representante convencional de
CARMEN DEL ROSARIO SALINAS RAMIREZ y, en consecuencia, dar por decaido el derecho y se llama
AURDS PP TEBNIVEY, — o iidos it K e i s S s S e S i ey i e S st e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) no existe posibilidad de confusién entre las
marcas PINKBERRY, solicitada en la clase 40, y PINKBERRY registrada en la clase 30, debido especialmente a
la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple
con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacion marcaria, por ende no se
encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo (...)" —-------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) La coexistencia de ambas
marcas podria llevar a un use indiscriminado de la denominacién PINKBERRY en distintos sectores y esto
debilitaria la exclusividad de la marca original y reduciria su capacidad para identificar un solo origen
empresarial. /..PINKBERRY es una marca ampliamente conocida en el mercado internacional dentro de la
industria de los productos alimenticios congelados, en particular, yogur helado y postres congelados. La
solicitud de registro de la misma denominacién en clase 40 (impresién, encuadernacion, serigrafia, etc)
puede inducir a los consumidores a creer que se trata de una extension natural de la actividad comercial de
I2 marca original, lo que se constituye un caso tipico de confusion INAirecta”. —-«-«s=sseseesssmmzeesmmmmanneee

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia
interpuesto.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 828 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA '"PINKBERRY", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 26332/2021, SOLICITADA POR CARMEN DEL
ROSARIO SALINAS RAMIREZ, —--+--=-s-sssssssssamsnmssnssssmmsnmasmnsmmemn e mnsmmsemses

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no 0 ambas de hecho, sin qw:- se hayan suscitado confusiones es
la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™. ---==========ssesssemssmrmeenn oo

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 828 de fecha 31 de julio de 2024 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s, ==-«-=sesssesmsemsmmsmm oo oo e enaee

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PINKBERRY", clase 40, Expediente. N® 26332/202, snllmtada a nombre de CARMEN

Art. 32

! *DERECHO DE MARCAS® - Jorge Otamendh, 9° Ed.. CABA, Abeleda Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 1132 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “TERMIDOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39908/2021, SOLICITADO POR POWER MEL S.A.--

directa e indirecta entre TERMIDOL y THIAMIDOL, y no esta de mas mencionar que el piblico objetivo de
cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado. (...)" —

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

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
|2 Marca OPONENte. ~-——smsrmomsn oot te e s ess s ra s s anae s e e s s e e s s s s s e en s s e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “TERMIDOL" (Clase 05) y
la oponente *THIAMIDOL" (Clase 05), vemos que ambas marcas comparten en sus denominaciones |a raiz
“MIDOL" y difieren en sus inicios, “TER" en el caso del solicitante y “THIA" en el caso de la oponente. Desde
esta perspectiva, la coincidencia en el término final, por si sola, no es suficiente para generar confusion en
el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a
nivel visual como fonético que permitiria su diferenciacion en el mercado. En el siguiente cotejo se puede
corroborar las diferencias grafica y fonética entre las marcas analizadas.---==--==ssssesmmmmcmnssnni

TERMIDOL (marca solicitada), y
THIAMIDOL (marca oponente)

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

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente “THIAMIDOL" en la glase § protege la siguiente descripcion de productos: *..Agente
sintético activo para fabricacién y uso de preparaciones cosméticas, dermatolégicas o medicas.-" mientras
que la marca en tramite de registro “TERMIDOL" solicita en la misma clase la cobertura de: *Todos los
comprendidos en la clase 5”. Del contraste entre ambas coberturas se desprende que, si bien los signos se
encuentran comprendidos en la misma clase internacional, se orientan a servicios de naturaleza, f‘nahd ady
caracteristicas distintas, lo cual determina una diferenciacion clara en cuanto a s -
destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusi

servicios no compiten entre si, y estan dirigidos a publicos claramente difergaciadas. ---+--"fez-=-if == pnnns
#'t 4

' Sinchez Herrero, Andrés. "Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncitn. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1132 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “TERMIDOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39908/2021, SOLICITADO POR POWER MEL S.A.--

Asuncion, 3 CEP
0 J StF 2026
VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de BEIERSDORF AG.,
contra la Resolucion N2 1132 de fecha 15 de octubre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Liﬁginsﬂsl R R e L

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de BEIERSDORF AG.,
e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 1132 de fecha 15 de octubre de 2024, dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios LItigiosns. ———=-———-——rsrr—rmerrrce e s e

Que, en fecha 5 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
IMEBEPURSEN, <= =ss s vmmmsr et s s e b i e

Que, en fecha 24 de febrero de 2025, el representante convencional de BEIERSDORF AG., expreso
agravios; dictindose en fecha 28 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------------

Que, en fecha 23 de mayo de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién General
llamé autos para resolver en fecha 27 de junio de 2025, --==-r==r=rmsrremmramresrrerr e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) podemos notar gue la marca solicitada TERMIDOL y la
marca oponente THIAMIDOL, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas
simifitud en los planos visual y conceptual, sobre todo fonético, las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./..La diferencia de los sectores y la
naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir
pacificamente sin generar confusion entre los consumidores./..se puede notar que la solicitud de registro
es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccion
considera que la presente solicitud no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro... (...)" «==--==---

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) ..gramaticalmente notamos que las
denominaciones comparten el final “MIDOL", cuya reproduccién es exactamente la misma y solo varia el
radial de cada denominacion, esta confusion ortogrifica es comiin en muchos casos ua que se da por las
coincidencias de los conjuntos en pugna, influye también en ello la misma secuencia de vocales, la misma
longitud y terminaciones comunes como es el presente caso./..con total conviccién sostenemos que la
Resolucion N? 1132 de fecha 15 de octubre de 2024 debe ser revocada en todas sus partes y se debe hacer
lugar a la présente OPOSICIAN [... )", ==sssstsessissnonionmsnismnnisssnisssinsinonornannsnnssomannsssnninn dhmaseninnmmias ommnsinn

Que, el solicitante, expresa: “(..) la diferencia de los sectores y la naturaleza de los pmducras es
significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacifica enerar
confusion entre los consumidores. Ademds, al observar la estructura y el enfoque de los productos y
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1132 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “TERMIDOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 39908/2021, SOLICITADO POR POWER MEL S.A.--

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: “(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podri determinar que en ciertos casos podran
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, atin cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el caracter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estin
clasificados en Ja misma clase NCL 41(... )" ===+====rsrsesresasrmsasnmsansssnmsssnnnann s smn s s rs e s s s ess o s m o 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 propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolucion recurTida, -=--=sssses s et

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resclucién N2 1132 de fecha 15 de octubre de 2024 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, ---===-=====s=smsmmsscsmcomsacaccscseasnmimnrasans

Art. 22 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“TERMIDOL", clase 05, Expedlente N*® 39908/2021, solicitada a nombre de POWER
MEL S.A. -

Art. 39 NOTIFIQUESE por Cédula,---

! Dhreccitin Macional de Propiedad Intelectual {DINAPL, Diveetrices para el examen de mareas en Paraguay, p. 230, Disponible en:
hepss wwwdinapt pov py portal v 3 propiedad - indusmial mpreasdirgstnees
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 395 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 "INTIMA-V", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44082/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. e i

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Desde e/
punto de vista conceptual, los signos también transmiten ideas completamente distintas. La expresion
"HORA INTIMA" posee un significado claro y determinado, evocando la idea de un momento temporal
especifico vinculado a la esfera privada o personal del individuo sugiriendo una circunstancia o experiencia
concreta dentro de la vida cotidiana. Por el contrario, la marca "Intima-V" no transmite idea temporal alguna
ni describe una experiencia o situacion determinada, sino que constituye una denominacién de fantasia
con estructura propia. La inclusion del elemento *-", lejos de generar confusion entre las marcas, confiere al
signo una identidad distintiva auténoma y una conceptualidad diferente de la idea de "momento intimo”
evocada por la marca oponente./ El apelante sostiene que la raiz o inicio de las marcas constituye la parte
esencial. Sin embargo, incluso aceptando dicho criterio doctrinal, el argumento resulta improcedente en el
presente caso. En efecto, la parte inicial de la marca oponente es la palabra "HORA" mientras que la marca
de mi representada comienza con la secuencia "INTF, circunstancia que genera estructuras denominativas
diferentes desde su propio nicio y refuerza su clara diferenciacion. Por consiguiente, tampoco desde esta
perspectiva puede sostenerse la existencia de similitud relevante./..De lo expuesto se desprende que, si
todas estas marcas han coexistido pacificamente en el mercado y en el registro con la marca "HORA
INTIMA® del apelante, no existe fundamento légico ni juridico para sostener que la marca “Intima-V"* de mi
mandante no pueda coexistir en iguales condiciones, sin generar riesgo de confusién para el publico
P L 111 1 1 S

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “INTIMA-V", clase 03, con la oponente *HORA INTIMA" clase
7 e e s S

INTIMA-V (marca solicitada)
HORA INTIMA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “INTIMA-V" y la marca oponente
“HORA INTIMA", por mas que compartan el vocablo INTIMA (término comin y de uso frecuente en el
lenguaje técnico y farmacéutico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas
marcas, por ende tampoco tendran pronunciacion SeMejante.-----=-=--r= s

Conceptualmente, los signos conducen a ideas distintas, lo cual reduce significativamente el riesgo
de asociacion indebida ya que ambos contienen vocablos de fantasia que evocan una idea diferente a la
I ] T UM, s v mcotmicion im0 A o e e i o S S b i e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 395 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 “INTIMA-V", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44082/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL, —-=++-s--ssszssersmszrsreammamrenes S

Asuncién, () § SEP 2006
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de INDUCLOR S.R.L,
contra la Resolucion N°® 395 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
B T

RESULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de INDUCLOR S.R.L, e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 395 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por
la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosns., «=------=rsrmeremmrasmm st s s e e e s e

Que, en fecha 13 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElaACION INTETPUESED, «-+-oscmmreim st s et e e e m e Cn s b e s s etk L han s s nn s s sn e

Que, en fecha 4 de diciembre de 2025, el representante convencional de INDUCLOR S.R.L. expreso
agravios; en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta la representante convencional de DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 9 de marzo de 2026, —--------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(..)analizando el campo ortogrifico y fonético de la
solicitante *INTIMA-V* y la marca oponente "HORA INTIMA™ se advierte que la solicitud de registro se
encuentra compuesta por una palabra, mientas que la oponente se encuentra compuesta por dos palabras,
donde ambas comparten la palabra INTIMA, pero de uso comiin.. /.. la particula comin "INTIM" es
utilizado ampliamente en denominaciones para productos de cuidado de la belleza y Ia limpieza del cuerpo
dentro de las clase 3. Este hecho indica que ningin titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o
silabas de uso genérico en el sector./..ambos vocablos de fantasia evocan una idea diferente a la mente del
consumidor.../ ..esta Direccién considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente...” —-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(..) Hay que destacar también que las
denominaciones: se encuentran integramente conformadas por palabras del idioma inglés que, poseen
similares connotaciones para el ptiblico consumidor./Entre las denominaciones “INTIMA-V" - Vs. "HORA
INTIMA®™ son infimas los cambios argliidos en la denominacion cuestionada no son diferenciadores, ni
suficientes para ser considerada una 'DENOMINACION NUEVA 'NOVEDOSA" y mucho menos
"ESPECIAL"./Que, a mis de ello el signo {-) sumado a la consonante "V" otorga un "Plus" a la confusién de
las denominaciones, con lo que se demuestra atin mas e intento de apropiacion indebida o "Similitud
confusionista " "ex profeso” del adverso legal/Como podemos observar indefectiblemente, la marca
solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposicién, lo cual manifiestamente
podra llevar a confusién. Lo que si es evidente patente manifiesto es que entre a minaciones
EXISTE CUASI IDENTIDAD ABSOLUTA, nimias diferencias insustanci, no de.
nada hacen a la marca de la solicitantes NOVEDOSA Y ORIGINAL.. i e maa ¥ Ay S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 395 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 “INTIMA-V", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44082/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. —-----s-seessmssamsesasesnea-

invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso comin no puede
impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de
uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ Asi las
cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo “INTIMA®, no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas adin teniendo en cuenta los demas elementos
analizados en conjunto en la presente resoluCIOn, --------«=ssesesmes e

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador
internacional, clase 03 que pretende cubrir: “..Articulos de aseo; preparaciones para el cuidado de la belleza
y la limpieza del cuerpo; jabones y geles; preparaciones para el bafio; humectantes vaginales no
medicinales; humectantes vaginales no medicinales en forma de crema o crema que contiene pesario,
comprendidos en la clase 3 (TRES) de la Resolucién N° 2 del afio 2019..", mientras que la marca oponente
cubre los siguientes productos en clase 03: “..Todos los productos comprendidos en la clase 03 (TRES).".
Por consiguiente, esta instancia considera que la marca solicitante “INTIMA-V", es una denominacién
novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia
con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase, —-------==ssemes e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 395 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LItIEios0s, «---=--ssss s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “INTIMA-V”
clase 03, Acta N* 44082/2022, solicitada a nombre de DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO.

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 395 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 “INTIMA-V", CLASE 03, EXPEDIENTE N® 44082/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL, —+-+-s-sssssemssemrmsrasesnmmsems s -

particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” El elemento distintivo en
cada marca se encuentra en su terminacion, que es claramente diferenciadora, —----=----=--seesssmememnneae

Que, la diferente longitud y la terminacion visualmente contrastante de las denominaciones, generan
una impresion grafica distinta. De dichas diferencias ortograficas se genera una fuerte distincion fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan
anbases bastante distmil, ——— e s

Que, siendo asi, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacificamente con ella sin perjuicio alguno a los
intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusion en aquellos elementos o partes que
pueden efectivamente ser reivindicados.«-s--s=sssresrrssssnsenrrssmsnnmmmnnsmen s rmne e e e s e e

Siendo asi, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables
diferencias y no asi las tnicas letras compartidas por ellas.--=---=-=-ssmememmmsmmin e

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
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
continuaciéon *...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y nos sus partes integrantes
separaclas en forma arhitraria (747).)—n—--rrmreareoirrascensasncsurssateretsransserreasenrenansasisacns s aneasnraossasnane

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
“INTIMA-V", (solicitada) *HORA INTIMA" (oponente), comparten la silaba “INTIMA", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtn la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, ademas de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se
encuentran registradas las siguientes marcas: NIVEA INTIMO, clase 3, Registro N° 494034; [ntimo by
Lomecan V, clase 3, Registro N° 579282; INTIMA SECRET, clase 25, Registro N° 438450; extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente, —-------------

Que, siendo asi, la silaba “INTIMA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el anilisis, ya que los vocablos de uso comitin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin o necesaro en el COMEICIO”, -===---=====-====r o e e e

Que, ahondando atin mas en el analisis, esta Direccion considera oportuno traer a
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comm n
particula de uso comtin no puede ser monopolizada por persona algusiases dell ¥ no puede

A, ™
!
h

! Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perror ARC: 2003 ; 311 i
+'8 '
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 393 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 “INTIMA-V", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 44088/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL, — ------=-=---

DIRECCION NACIONAL DE
4 B PROPIEDAD @ GOBIERNO pir | PARAGUAI

especifico vinculado a la esfera privada o personal del individuo sugiriendo una circunstancia o experiencia
concreta dentro de la vida cotidiana. Por el contrario, la marca "Intima-V" no transmite idea temporal alguna
ni describe una experiencia o situacién determinada, sino que constituye una denominacion de fantasia
con estructura propia. La inclusion del elemento ", lejos de generar confusion entre las marcas, confiere al
signo una identidad distintiva autonoma y una conceptualidad diferente de la idea de "momento intimo"
evocada por la marca oponente./ El apelante sostiene que la raiz o inicio de las marcas constituye la parte
esencial. Sin embargo, incluso aceptando dicho criterio doctrinal, el argumento resulta improcedente en el
presente caso. En efecto, la parte inicial de la marca oponente es la palabra "HORA" mientras que la marca
de mi representada comienza con la secuencia "INTI", circunstancia que genera estructuras denominativas
diferentes desde su propio inicio y refuerza su clara diferenciacion. Por consiguiente, tampoco desde esta
perspectiva puede sostenerse la existencia de similitud relevante./..De lo expuesto se desprende que, si
todas estas marcas han coexistido pacificamente en el mercado y en el registro con la marca "HORA
INTIMA® del apelante, no existe fundamento légico ni juridico para sostener que la marca “Intima-V" de mi
mandante no pueda coexistir en iguales condiciones, sin generar riesgo de confusion para el puiblico
e e s

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

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 visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “INTIMA-V", clase 10, con la oponente “HORA INTIMA" clase
e ————————

INTIMA-V {marca solicitada)
HORA INTIMA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “INTIMA-V” y la marca oponente
“HORA INTIMA", por mas que compartan el vocablo INTIMA (término comuin y de uso frecuente en el
lenguaje técnico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendran PronunCiacion SeMeJante, — =« ss s s s s s e c oo

Conceptualmente, los signos conducen a ideas distintas, lo cual reduce significativamente el riesgo
de asociacion indebida ya que ambos contienen vocablos de fantasia que evocan una idea diferente a la
mente del consumidor. — - ettt

Que, si bien comparten el inicio, la sintesis fonética es claramente distinta “V/HORA". La sonoridad
final, que cumple un rol relevante en la identificacion verbal de medicamentos, diferencia nitidamente
amhns signos. En tal sentido, Jorge Dtamendl sﬂstmne que: "Ef dererho marcario no pg otege pre Qs o0
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 393 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 “INTIMA-V", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 44088/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL, — -

Asuncion, 0 J ‘SEFJ .*_’”?5

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de INDUCLOR S.R.L.,
contra la Resolucién N° 393 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
T T et o e e o ettt

RESULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de INDUCLOR S.RL., e
interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucion N° 393 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigi0gs0s. «-====<=sssesssmmmnmm e s e s s s e s e e a e s e s

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
B L

Que, en fecha 4 de diciembre de 2025, el representante convencional de INDUCLOR S.R.L. expresd
agravios; en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta la representante convencional de DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene pc:r
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 9 de marzo de 2026, —--------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..)Que, no existe posibilidad de confusion entre las marcas
INTIMA-V solicitada en clase 10 y HORA INTIMA registrada en la clase 03, debido especialmente a la
diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los
requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria../..esta Direccion
considera que la marca solicitada podra coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusion al piblico
CONSUIMI O, . " —— === r s e et e sn s s s e

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(..) Hay que destacar también que las
denominaciones: se encuentran integramente conformadas por palabras del idioma inglés que, poseen
similares connotaciones para el publico consumidor./Entre las denominaciones "INTIMA-V" - Vs. "THORA
INTIMA® son infimas los cambios argtiidos en la denominacion cuestionada no son diferenciadores, ni
suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA 'NOVEDOSA" y mucho menos
"ESPECIAL"/Que, a mds de ello el signo (-) sumado a la consonante "V" otorga un "Plus" a la confusién de
las denominaciones, con lo que se demuestra ain mas e intento de apropiacion indebida o “Similitud
confusionista " "ex profeso" del adverso legal/Como podemos observar indefectiblemente, la marca

solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposicion, lo cual manifiestamente
podra llevar a confusién. Lo que si es evidente patente manifiesto es que entre ambas denominaciones
EXISTE CUASI IDENTIDAD ABSOLUTA, nimias diferencias insustanciales no descartan lo evidente, y en
nada hacen a la marca de Ia solicitantes NOVEDOSA Y ORIGINAL.., {...)" —--ssessmmmmmmsmm oo ee
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 393 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 “INTIMA-V", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 44088/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. —--ss+sesstaseastacensenmenmenmemnsrmmsemmememeemeemnenen

impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de
uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: “El mero hecho de utilizar el tnico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.® Asi las
cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo *INTIMA”, no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, més ain teniendo en cuenta los demas elementos
analizados en conjunto en la presente resolUCION. «==-=====sssrmsesrs st mnnaans

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador
internacional, la marca solicitante pretende cubrir en clase 10 lo siguiente: “..Copas menstruales,
comprendidas en la clase 10 (DIEZ) de la Resolucién N° 2 del afio 2019..", mientras que la marca oponente
cubre los siguientes productos en clase 03: “..Todos los productos comprendidos en la clase 03 (TRES)."
Por consiguiente, esta instancia considera que la marca solicitante “INTIMA-V®, es una denominacién
TR CROBE it i e 8 B B i i i e e i

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 393 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigios0s. —-=- - e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "INTIMA-V",
clase 10, Acta N° 44038.-"21‘.}22 solicitada a nombre de DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO.

Art. 32

* Sancher Herrero, Andrés, “Confusién de Marcas® Editorial La Ley. Asuncion, 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 393 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 “INTIMA-V", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 44088/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL, —---s=-resseseassmsssamennnees

Que, la diferente longitud y la terminacion visualmente contrastante de las denominaciones, generan
una impresién grafica distinta. De dichas diferencias ortograficas se genera una fuerte distincion fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan
ambas es bastante disimil, ------sseesmmmmm e

Que, siendo asi, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacificamente con ella sin perjuicio alguno a los
intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusion en aquellos elementos o partes que
pueden efectivamente sor PEIVINGICRdOR-esia it sditan S st e Cortemssad i Srentan oo

Siendo asi, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables
diferencias y no asi las tinicas letras compartidas por ellas.-------=--+----eeceocseceesiomminiann e

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucién del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacién *...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y nos sus partes integrantes

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
“INTIMA-V", (solicitada) "HORA INTIMA" (oponente), comparten la silaba “INTIMA”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segn la bsqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, ademis de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se
encuentran registradas las siguientes marcas: ROSAS Y CHOCOLATE INTIMA BELLEZA, clase 25, Registro
N°® 571674; INTIMA HOGAR, clase 24, Registro N° 512357; INTIMA SECRET, clase 25, Registro N° 438450;
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el
titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten
pre\ﬁamentet I —————————————— MRS RRR

Que, siendo asi, la silaba “INTIMA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el analisis, ya que los vocablos de uso comtn pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N* 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando Ja marca consista en una etigueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin 0 necesario en el COMEITIQ”, =+==-++=rans=mrmrmemrrmmono oo mm oo st et me s se s s s e o enmn e

Que, ahondando aiin més en el analisis, esta Direccion considera oportuno traer a colacién al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comy meigna “Una
particula de uso comtin no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libfe empleo y np puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga un&pagtieula dauso.eGmun do puede

| Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perrot ARD: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 394 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 "“INTIMA-V", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 44093/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL.

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Desde e/
punto de vista conceptual, los signos también transmiten ideas completamente distintas. La expresion
"HORA INTIMA" pasee un significado claro y determinado, evocando la idea de un momento temporal
especifico vinculado a la esfera privada o personal del individuo sugiriendo una circunstancia o experiencia
concreta dentro de la vida cotidiana. Por el contrario, la marca "Intima-V" no transmite idea temporal alguna
ni describe una experiencia o situacion determinada, sino que constituye una denominacién de fantasia
con estructura propia. La inclusion del elemento ", lejos de generar confusidn entre las marcas, confiere al
signo una identidad distintiva auténoma y una conceptualidad diferente de la idea de "momento intimo"
evocada por la marca oponente./ El apelante sostiene que la raiz o inicio de las marcas constituye la parte
esencial. Sin embargo, incluso aceptando dicho criterio doctrinal, el argumento resulta improcedente en el
presente caso. En efecto, la parte inicial de la marca oponente es la palabra "HORA" mientras que la marca
de mi representada comienza con la secuencia "INTI", circunstancia que genera estructuras denominativas
diferentes desde su propio inicio y refuerza su clara diferenciacion. Por consiguiente, tampoco desde esta
perspectiva puede sostenerse la existencia de similitud relevante./..De lo expuesto se desprende que, si
todas estas marcas han coexistido pacificamente en el mercado y en el registro con la marca "HORA
INTIMA" del apelante, no existe fundamento légico ni juridico para sostener que la marca "Intima-V* de mi
mandante no pueda coexistir en iguales condiciones, sin generar riesgo de confusién para el publico
O U O, e e e e e e b ———————— e £ S S S e S s e r T TR T EEEE e ETEmm s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T 8 8 T T

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “INTIMA-V™, clase 05, con la oponente “HORA INTIMA" clase
()3 e e i i i ki e e L L2 £ P e R AR e mm

INTIMA-V (marca solicitada)
HORA INTIMA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “INTIMA-V™ y la marca oponente
“HORA INTIMA®, por mas que compartan el vocablo INTIMA (término comin y de uso frecuente en el
lenguaje técnico y farmacéutico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas
marcas, por ende tampoco tendrdn pronunciacion SEMEejante, -----««=«- - sesccsrrmrm e

Conceptualmente, los signos conducen a ideas distintas, lo cual reduce significativamente el riesgo
de asociacion indebida ya que ambos contienen vocablos de fantasia que evocan una idea diferente a la
I e i O T O, s nmmm e e st s e s e e A SR e

Que, si bien comparten el inicio, la sintesis fonética es claramente distinta “WHDRA" Las
final, que cumple un rol relevante en la identificacion verbal de medic
ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "Ef de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 394 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 “INTIMA-V", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 440'9‘3;"2022 A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. —n-r-s-senessseaees-

Asuncién, 03 SEP 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de INDUCLOR SR.L.,
contra la Resolucion N° 394 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LitiZIOS0S, Yj===n=n=smmremmram e o e et

RESULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de INDUCLOR S.RL., e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 394 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LitiBI0S08, ====«===-r=m=rsmmsemm e s e e oo o

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
ADElACION INLETPUESED, <vumeesarsesmnte e i s st s s o e o e e e R e e

Que, en fecha 4 de diciembre de 2025, el representante convencional de INDUCLOR S.R.L. expresd
agravios; en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta la representante convencional de DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 9 de marzo de 2026, —-----------=--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidon recurrida considera: (. )analizando el campo ortogrifico y fonético de la
solicitante “INTIMA-V”" y la marca oponente "HORA INTIMA" se advierte que la solicitud de registro se
encuentra compuesta por una palabra, mientas que la oponente se encuentra compuesta por dos palabras,
donde ambas comparten la palabra INTIMA, pero de uso comin.. /.. la particula comiin “INTIM" es
utilizado ampliamente en denominaciones para productos de cuidado de la belleza y la limpieza del cuerpo
dentro de las clases 3 y 5. Este hecho indica que ninguin titular puede reclamar exclusividad sobre palabras
o silabas de uso genérico en el sector./..ambos vocablos de fantasia evocan una idea diferente a la mente
del consumidor.../ ..esta Direccién considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente...” —

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(..) Hay que destacar también que las
denominaciones: se encuentran integramente conformadas por palabras del idioma inglés que, poseen
similares connotaciones para el piblico consumidor./Entre las denominaciones "INTIMA-V™ - Vs. "HORA
INTIMA": son infimas los cambios argiiidos en la denominacion cuestionada no son diferenciadores, ni
suficientes para ser considerada una ‘DENOMINACION NUEVA 'NOVEDOSA" y mucho menos
“ESPECIAL"/Que, a mis de ello el signo (-) sumado a la consonante "V" otorga un "Plus” a la confusién de
las denominaciones, con lo que se demuestra atn mds e intento de apropiacién indebida o "Similitud
confusionista " "ex profeso” del adverso legal/Como podemos observar indefectiblemente, la marca
solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposicion, lo cual manifiestamente
podra llevar a confusién. Lo que si es E'wdente paren!e mamF esto es que entre ambas denominaciones
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 394 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 “INTIMA-V*, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44093/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL. — --------eseamsramssamrrneens

Que, ahondando ain mas en el analisis, esta Direccién considera oportuno traer a colacion al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comin y menciona “Una
particula de uso comiin no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso comtin no puede
impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de
uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar 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 tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” Asi las
cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo “INTIMA®, no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas adn teniendo en cuenta los demas elementos
analizados en conjunto en la presente resoluCION. —=---=--===sssmm e e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador
internacional, clase 05 que pretende cubrir: “.Preparaciones médicas; suplementos dietéticos y
preparaciones  dietéticas; productos farmacéuticos y remedios naturales; humectantes vaginales;
humectantes vaginales en forma de crema o crema que contienen pesario; preparaciones y articulos
sanitarios; desinfectantes y antisépticos; jabones y detergentes medicinales y desinfectantes; preparaciones
de bafio para uso médico la clase 5 (CINCO) de la Resolucién N° 2 del afio 2019.", mientras que la marca
oponente cubre los siguientes productos en clase 03: *..Todos los productos comprendidos en la clase 03
(TRES).". Por consiguiente, esta instancia t.::rnsu:lera que la marca solicitante “INTIMA-V®, es una
denomINaCcion NOVEdOSa, —--sssesrmee e oot s e nooan st s e e s

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 394 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos, «==s«eseesss st e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “INTIMA-V"
clase 05, Acta N° 44093/2022, solicitada a nombre de DR. : 3T WOLFF GMBH & CO.

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 394 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 “INTIMA-V", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44093/2022, A NOMBRE DE DR. AUGUST WOLFF
GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL, —-------=s-=nsssnen-

particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” El elemento distintivo en
cada marca se encuentra en su terminacion, que es claramente diferenciadora. —----------------=----o-ooeeee-

Que, la diferente longitud y la terminacién visualmente contrastante de las denominaciones, generan
una impresion grafica distinta, De dichas diferencias ortograficas se genera una fuerte distincion fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan
ambas es bastante disimil, -

Que, siendo asi, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacificamente con ella sin perjuicio alguno a los
intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusion en aquellos elementos o partes que
pueden efectivamente ser reivindicados.-=--—==s==s=srsmrmmi s rrrsermmar e neesaress st as s semae s s s e

Siendo asi, resulta evidente que lo que permanece en la mente del consumidor son las notables
diferencias y no asi las tnicas letras compartidas por ellas.---=-===sssmssrmmmsammmmmnr e

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 comiin, 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 el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y nos sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747).--«-=-««=-«=s=sssmsemmm oo o oo e s

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
“INTIMA-V™, (solicitada) *HORA INTIMA" (oponente), comparten la silaba “INTIMA", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, seguin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, ademas de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se
encuentran registradas las siguientes marcas: ROSAS Y CHOCOLATE INTIMA BELLEZA, clase 25, Registro
N® 571674; INTIMA HOGAR, clase 24, Registro N 512357, [INTIMA SECRET, clase 25, Registro N® 438450;
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el
titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten
PrEVIAITIETIER, e e oo o e e e e e o S e m e r o mm s n tm s

Que, siendo asi, la silaba “INTIMA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el analisis, ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa -C uando la marca cansrsra en una e.r;quera u otro signe compuesto por un conjunto
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 681 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "PROMISOL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 49964/2022,
SOLICITADA POR AGRO SANTAFE §.Auswssssseusmsessesassossserscsasesmesriansssinsrennemmastmonsnessamnsmiasnsesmsssn sussn

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IILRYPUESLD. sorssromsans srmm s e e R S S e R e e e e A e e

Que, corresponde sefialar, en primer término, que el examen de registrabilidad de una marca no puede
circunscribirse tinicamente a un analisis aislado de las diferencias existentes entre los signos enfrentados,
sino que debe realizarse apreciando las marcas en su conjunto, conforme a la impresion global que producen
en el consumidor medio, quien normalmente conserva un recuerdo imperfecto de los signos y no efecta un
analisis simultineo ni minucioso de los MismMOS. -+ ssremm et

Que, las Directrices para el Examen de Marcas de la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual
establecen que el anilisis de confundibilidad debe efectuarse considerando conjuntamente los aspectos
visuales, fonéticos y conceptuales del signo, apreciandolo de manera integral y ponderando especialmente
aquellos elementos que poseen mayor capacidad distintiva. Asimismo, dichas Directrices disponen que debe
prevalecer la impresion de conjunto que produce la marca y no las diferencias secundarias o accesorios
introducidos por-el solicitante. st s s A S s SR

Que, bajo tales parimetros, corresponde determinar si la marca solicitada "PROMISOL Y ETIQUETA"
puede coexistir pacificamente con la marca "PROMESOL", invocada como fundamento de la oposicion. Que,
efectuado nuevamente el cotejo integral de ambos signos, esta Direccion General coincide plenamente con
el criterio sostenido por la Direccion de Asuntos Marcanos Litigiosos. En efecto, ambas denominaciones se
encuentran conformadas por ocho letras, poseen idéntica estructura, igual cantidad de silabas, idéntica
ubicacion de las letras inicial y final ("P-L"), y inicamente difieren en la letra central ("I" y "E"), diferencia que
no resulta suficiente para neutralizar la fuerte semejanza grafica y fonética existente entre ambas
expresiones. Desde el punto de vista ortogrifico, la configuracion visual de los signos presenta un elevado
grado de similitud, circunstancia que adquiere especial relevancia tratindose de marcas breves, donde una
minima variacion grafica dificilmente logra generar una impresion suficientemente diferenciadora. ==--«--=--

PROMISOL (marca solicitada), y

PROMESOL (marca opanente)

Que, precisamente, la apelante pretende centrar su defensa en la (nica diferencia existente entre
ambas denominaciones —Ila sustitucion de la letra "E" por la letra "I"—; sin embargo, dicho argumento
desconoce uno de los principios fundamentales del Derecho Marcario, segin el cual el examen comparativo
no debe recaer sobre las diferencias aisladas sino sobre la impresion total que generan los signos enfrentados.
En consecuencia, aun admitiendo la existencia de dicha diferencia grafica, ella no posee entidad suficiente
para eliminar el elevado riesgo de asociacion que naturalmente producirian ambas denominaciones en el
IMETCAAD, =remnmsrmmm e e e e e ne s r e s e s e e e aa s e e s

Que, precisamente, la apreciacion conjunta de dichos elementos conduce a concluir que la
coexistencia de las denominaciones "PROMISOL" y "PROMESOL" dentro de Ia misma clase onal
generaria un riesgo cierto y objetivo de confusion, al tratarse de signos cpfi elesgi janga grafiga,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 681 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "PROMISOL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 49964/2022,
SOLICITADA POR AGRO SANTAFE Si/\, <544 teswmssassdasina shndasns damhiiss inmmss s st st e st sus

Asuncion, 03 CER 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de AGRO SANTA FE
S.A., contra la Resolucion N? 68] de fecha 9 de julio de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Litigi05@51 }.l; ......................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 2 de septiembre de 2024 se presenta la representante convencional de AGRO SANTE FE
S.A., e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 681 de fecha 9 de julio de 2024, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIOS0S, ===« s

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
in terp L B et

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024, la representante convencional de AGRO SANTA FE S.A.,
expresd agravios; dictaindose en fecha 2 de enero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-=---==sees-e-

Que, en fecha 4 de agosto de 2025, fue acusada la rebeldia de la adversa, por no contestar el traslado de
la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamd autos
para B N i i i oo oo i i s b B e o i S B R o S A B R i e S

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (..} af cotefar fas marcas solicitada PROMISOL y PROMESOL
oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal
de la marca oponente.../ Que, entre la denominacion solicitada se observa a simple vista gue la misma es
indetectiblemente confundible con la marca base de la oposicion, se percibe que entre las mismas existen
elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. / .. esta
Direccion considera que la marca solicitada no retine las condiciones basicas esenciales que la Ley requiere
como [a fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad (...)" == oemmmm e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: (..} La marca solicitada desea amparar
exclusivamente FERTILIZANTES y el hecho de que Jas denominaciones en conflicto estén en la misma clase
NO indica que sea igual producto al alcance del consumidor. /... la marca de mi mandante es exclusivamente
FERTILIZANTES y la marca de la oponente es UN PRODUCTO LIQUIDO ACONDICIONADOR DE SUELO
FRODUCIDO EN BASE A EXTRACTOS CONCENTRADOS DE CASCARILLAS AGRICOLAS, Es decir, son
productos diferentes que cumplen diferentes funciones en el amplio espegtio de, las

[
e

AITCOAS (. ) e -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 681 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "PROMISOL Y ETIQUETA", CLASE Ol, EXPEDIENTE N°® 49964/2022,
SOLICITADA POR AGRO SANTAFE §.A.---=r-ssssressrsessrismssmsesinnsassanmanmsnsnsansanssmasansnsssesssssnsssssss sases

ortogrifica y fonética, destinados a distinguir productos comprendidos en una misma clase del Nomenclador
T g T 5 TR

Que, debe recordarse que el consumidor medio normalmente no tiene la posibilidad de efectuar una
comparacion directa entre ambas marcas, sino que conserva tinicamente una impresion imperfecta del signo
previamente conocido, circunstancia que incrementa considerablemente la posibilidad de asociacion
cuando las diferencias existentes resultan minimas, como ocurre en el presente caso. Tampoco puede
perderse de vista que uno de los principios rectores del Derecho Marcario consiste en preservar la funcion
individualizadora de las marcas, evitando la progresiva dilucion de signos que presentan semejanzas
FEIEVAIIEES, - - e s o s s e s e S 8 8 £ BT W R e e e

Sobre este aspecto, el profesor Jorge Otamendi senala que permitir la coexistencia de signos
confundibles implica debilitar el poder distintivo de la marca anterior y afectar la seguridad juridica del
trifico comercial, favoreciendo situaciones de incertidumbre respecto del verdadero origen empresarial de
los Pde LICEIE, ~=m s mmm s oot m oo mmm e smSas s E SR e o e e e A LA ALAdASAEAa kAL aaa s s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Articulo 22 inciso f) y
g), 18 y concordantes de la Ley N*® 1294/98 y demas concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio
de esta dependencia administrativa confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia
pacifica entre |98 MIBMAS, = msrorrrm s et et s s e s s e e e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 681 de fecha 9 de julio de 2024 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos, ==-==-ssrssersmresnsrmmmmm s e e e e oo e e e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PROMISOL Y
ETIQUETA", clase 01, Expediente N* 49964/2022, solicitada a nombre de la firma
AGRO SANTAFE S -wivecesssasissscamsinnsvsmnsesssspamstmnagoccesmosss st ommasicosase

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1212 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DRIVEFORCE Y ET'IQUE'TA" CLASE 45, EXPEDIENTE N°® 107203/2022,
SOLICITADA POR SKY COP PARAGUAY S.A. —--smsssmmsemmmiammes e et s eme e s masmm e ema s eamensmmemm e emensmmns

Que, conviene mencionar lo sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N* 259/2025: “En virtud de la regla de la especialidad el registro
de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro.” En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo ademas sus
productos plenamente distinguibles-, —--osommm e

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas
denominaciones que, como se ha mencionado, son disimiles. En ese sentido, las etiquetas de las mismas
evidencian las diferencias fonéticas y ortograficas, mis ain considerando que las mismas utilizan colores y
grafias diferentes, como se puede cotejar a8 CONTIMUACIAN: —-======srmmmmmm e

marca solicitada marca oponente

salesforce

@ DRIVEFORCE

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que no existe similitud suficiente entre las
marcas en pugna. Ademas, de la relacion de clases existente entre las mismas, --------====ssmrermrmmeemmmceneaens

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la
conclusion de que es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
confirmar 1a resolucion eCUITIda. === ===

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1212 de fecha 28 de octubre de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIosos, «s«-sssssseammmmmmmmmman e snen e

Art. 22 DISPONER la prosecusion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"DRIVEFORCE Y ETIQUETA", clase 45, Acta N° 107203/2022, solicitada a nombre de
la firma SKY COP PARAGUAY S.A. —--------------snneeev e e e e

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula,--------==-=-=====-=--=--- S N PR — -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1212 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DRIVEFORCE Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N°® lﬂTZG?o.-'ZEIEZ
SOLICITADA POR SKY COP PARAGUAY S.A. —----smssmmmmmsomemnennans e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
marca solicitada pretende la cobertura de la clase 45: “..Consultas en materia de seguridad, servicios de
investigacién y vigilancia, servicios de rastreo satelital, agencias de detectives, escoltas personales, servicios
de seguridad para la proteccién fisica de bienes materiales y personas, servicios personales de proteccion,
servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales, inspeccion
de alarmas antirrobo y de seguridad, localizacién de objetos robados. Descripcién de logotipo: Se observa
el disefio similar a un puntero de mapa, la mitad de un solo color y la otra mitad formada por lineas con una
combinacién de colores, ésta haciendo alucién a una carretera. Al lado del disefio se observa la
denominacién escrita, DRIVEFORCE.", mientras que la marca oponente que posee el registro de su marca
en la clase 42 para: “..Servicios de Software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y
suministro de uso temporal de software no descargable; software como servicio (SaaS), plataforma como
servicio (PaaS) y suministro de uso temporal de software no descargable para administrar, almacenar,
analizar, asegurar, probar y autenticar datos, datos comerciales, datos de clientes, andlisis de datos, bases
de datos, interacciones e informacién de clientes, notificaciones y geolocalizacién y datos de sistemas de
posicionamiento global (gps): software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y suministro
de uso temporal de software no descargable para su uso en gestion de relaciones con clientes (CRM),
automatizacién de marketing, automatizacién de ventas, gestién del rendimiento de ventas, gestién de
servicios de campo, mapeo y planificacién de rutas, servicio y asistencia al cliente, marketing y publicidad
personalizables, gestién de contenido en linea, implementacién de contenido interactivo personalizado,
optimizacién de sitios web en linea para terceros con fines de marketing, anlisis predictivo, andlisis y
visualizacién de grandes datos y datos comerciales, procesamiento de eventos complejos, aprendizaje
automitico, inteligencia artificial, extraccién de la informacién més relevante de fuentes de datos dispares,
suministro de soluciones automatizadas para permitir que las organizaciones integren datos dispares y
traduzcan y estructuren esos datos en conocimientos pricticos, creacién de bases de datos de informacién
y datos en los que se puedan realizar blisquedas, seguridad y autenticacién, monitoreo de la eficiencia de
los empleados, administracién y publicacién de redes sociales, almacenamiento de datos, colaboracién,
comercio electrénico y desarrollo, programacion e implementacién de software y aplicaciones; software
como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y suministro de uso temporal de software no
descargable para la integracién de sistemas informdticos, aplicaciones, datos y bases de datos; software
como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y suministro de uso temporal de software no
descargable para la creacién y conectividad a interfaces de programacién de aplicaciones (API), gobierno y
gestién de servicios web, API y aplicaciones de integracién, desarrollo y despliegue de integraciones;
software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) y suministro de uso temporal de software
no descargable en los campos de negocios, marketing, promocién, ventas, servicio al cliente, anélisis de
datos, inteligencia comercial, educacién y capacitacion, redes sociales, responsabilidad social corporativa y
filantropfa; suministro de uso temporal de herramientas de desarrollo de software no descargables en linea;
software no descargable para desarrollar, personalizar y gestionar sistemas informaticos, aplicaciones
informéticas y méviles, sitios web, interfaces de clientes, marcos y piantillas; servicios de consultorfa
técnica y desarrollo de software informético; desarrollo de software informético y servicios de consultoria
técnica en los campos de negocios, marketing, promocion, gestién de relaciones con clientes, ventas,
servicio al cliente, anélisis de datos, inteligencia comercial, educac:dn ¥ capacitacién, redes sociales,
responsabilidad social corporativa, filantropfa, comercio electrénico—y_desarrollo, programacién e
implementacién de software y aplicaciones; disefio, desarrollo/instalacién y anrenmenm de mﬂware ¥
sitios web; Suministro de motores debﬂsquedapamln rnet :
clase 42 (CUARENTA Y DOS)." —------=-=-====-2==-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 932 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 1110&3.!2022 A
NOMBRE DE GECAL §.A.-=-=-s==rsrssmsassrsmmssnsssnsesssnssans sanssssamsm s se s s smmemnsannemsesnsen

pues los eventuales consumidores terminarian relacionindolas entre si, como si fueran propiedad de una
misma persona... {j' e e e e e e B B B

Que, el solicitante, entre otros argumentos expresa: “(...) el argumento central de la apelante consiste
en aislar la secuencia "GE" de la palabra “GECAL" y construir, sobre esa extraccién parcial, una tesis de
confundibilidad que la metodologia marcaria correcta descarta de plano./La marca oponente “GE" es un
signo minimo compuesto por dos letras. La marca solicitada "GECAL-GENETICA DE CALIDAD Y
ETIQUETA" integra un vocablo bisilabico principal, un sintagma descriptivo de cuatro palabras y un
logotipo con motivo de hélice genética en colores negro y naranja. La disimilitud visual es inmediata y
objetiva. Ningtin consumidor gue observe ambos signos puede razonablemente confundirlos./La sigla “GE”
evoca a GENERAL ELECTRIC COMPANY, empresa multinacional de tecnologia industrial, energia y
equipamiento médico. La marca "GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" evoca inequivocamente
el campo de la biotecnologia aplicada a la ganaderia y el rubro de la genética animal.. (...)" —-----------------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusién entre la solicitud de registro de la marca “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA”", clase
44, con las marcas oponentes "GE” ¥ "GE Y ETIQUETA". —----==rnmrsassmm s

GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA  {marca solicitada)
GE (marca oponente)
GE Y ETIQUETA {marca oponente)

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *“GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y
ETIQUETA" y las marcas oponentes *GE” y “GE Y ETIQUETA”, por més que compartan el vocablo inicial GE
(término comun) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendran PronunCIACION SEIMEJanETe,-======s==s=n=ns o e s e

Que, si bien comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
“CAL - GENETICA DE CALIDAD". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificacién
verbal, diferencia nitida entre ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho
marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
distintivo.” El elemento distintivo entre las marcas en pugna se encuentra en sus terminaciones y
etiquetas, que son claramente diferenciadoras, tal como se puede obsery Dherfrigmeeghoit egiimeins

marca solicitada marca oponente Vg N\

al

Genética de calidad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 932 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 111008/2022, A
NOMBRE DE GECAL S.A, ~-----n=-smrsesmsesmrmmemesmmesmem e ememeenn s

Asuncién, 03 SEP 2006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GENERAL
ELECTRIC COMPANY., contra la Resolucion N°® 932 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LItIgIosas, ¥i-sss=sssmsessmssssmssntmns o oo s e et e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de GENERAL
ELECTRIC COMPANY., e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N 932 de fecha 22 de
agosto de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. «««sss--ssssssssessesmmmmrmssammsaen e

Que, en fecha 11 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElaCION INEEIPUESTD, ----nmmsem et e e R e e o o

Que, en fecha 17 de febrero de 2026, el representante convencional de GENERAL ELECTRIC
COMPANY., expreso agravios; en fecha 20 de marzo de 2026 se notificé la providencia de fecha 26 de
febrero de 2026 que ordena el traslado de los agravios. En fecha 16 de abril de 2026 el representante
convencional de GECAL S.A, contesta la expresion de agravios y en consecuencia, en fecha 21 de abril de
2026 llama autos Para FeSOIVEr, — - csscecssmme et e e n e e s s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *...) Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y
ETIQUETA y la marca oponente GE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas
similitud denominativa, en los planos visual, ortografico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas
estdn expresadas de diferentes maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta./
..esta Direccion considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y Ia
marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de
partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta
incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. /... esta Direccion considera que la marca solicita
podra coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud
de registro retine los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion
deducida deviene improcedente... (...) . —=esmmm s o s

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(...) .. en la misma no solo fue invocado
el registro de la marca GE concedido a favor de mi mandante en clase 44, sino que también fueron
invocados los registros de dicha marca concedidos en las clases 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17.. /Aparte del
vocablo que en las marcas en pugna es extremadamente similar, la solicitante agrega ademds, como
elementos restantes y en una posicion secundaria, a los vocablos GENETICA, DE Y CALIDAD, de las cuales
el primero se encuentra presente en numerosas marcas concedidas a nombre de distintos propietarios.../ ..
resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad
indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o
contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado.../En vista de que las marcas enfrentadas
en estos autos son extremadamente confundibles desde los planos grifico, ortogrifico, fopétiea.y del
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 932 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 111008/2022, A
NOMBRE DE GECAL §.A. === ome et mns s s s s s s m2m e e e m e s mme s

invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso comiin no puede
impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz
de uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™” . <---------

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 42, esta instancia considera que la marca solicitante “GECAL - GENETICA
DE CALIDAD Y ETIQUETA", es una denominacién novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en
pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en
I . =i e e e ———— et

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 932 de fecha 22 de agosto de 2024 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigios0s, - --ssrsemmmsmmm s et st e s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “GECAL -
GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA”, clase 42, Acta N* 111008/2022, solicitada a nombre
de GECAL S.A. —--+=ssenmmrmemn .

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula - ---s--s-smssmmrmmes

* Sanchez Herrero, Andrés, “Confusién de Marcas® Editorial La Ley. Asuncion, 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 932 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 111008/2022, A
NOMBRE DE GECAL SA———— e e

Que, la diferente longitud y la terminacién de las denominaciones, generan una impresion grafica
distinta. De dichas diferencias ortogrificas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es
bastante digimil. «««-cemmmme e e s s a s s s na e s

Que, siendo asi, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacificamente con ellas sin perjuicio alguno a los
intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusion en aquellos elementos o partes que
pueden efectivamente ser reivindicados.---==---=se-ssseasreeamrmesmnnnsenne e ne s en e e s e

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comun, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacién *...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y nos sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). - - =ssossmme e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de las marcas oponentes registradas en clase 42 comprende: *..Servicios varios de la clase 42,
incluyendo pero no limitados a servicios de programacién de computadora, servicios de disefio de
software de computadoras y anélisis, servicios de consulta sobre computadoras y anélisis, servicios de
consulta sobre computadoras, mantenimiento y puesta al dfa de software de computadoras, andlisis de red
y sistemas de computadoras y servicios de disefio, servicios de acceso a computadoras, leasing y
compartimiento de tiempo, servicios de informacién, almacenamiento y despliegue en computadoras ,
servicios de boletines por tablas computarizadas, consultoria en el campo del hardware de computadoras,
recobrar datos de computadoras, leasing y renta de computadoras y software para computadoras,
provisién de solucién en el manejo de tecnologia integrada via servicios de oficina y red de integracién,
provisién de acceso a miiltiples usuarios a redes de informacién global computarizada para la transferencia
y la diseminacién de una ancho rango de informacién,... ", mientras que la marca en tramite de registro
solicita la cobertura en la clase 42 para “..Servicios de andlisis bielégicos; servicios de ensayo ADN; servicios
de ingenierfa genética; servicio de asesoramiento relacionado con la ciencia; investigacién biotecnolégica;
investigacién biotécnica relacionada con el ganado No se reivindica el uso exclusivo de las palabras
GENETICA y CALIDAD". La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas en
relacién con aspectos tedricos o practicos de sectores de actividades de alta complejidad, por ejemplo: los
servicios de laboratorios cientificos, la ingenieria, la programacion informatica, los servicios de
armuitecturs oel disefio de interiopes, —— s ooyt s ess s e e A e e

Que, el vocablo “GE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el anilisis,
ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa -Cuando Ja marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comtin o necesario en el COMErcin”, ---=====s=smcanmmmmam e oo oo e

Que, ahundando atn mas en el analisis, esta Dlreccmn considera me‘tunn traer a colacion

! Derecho de Marcas. Jorge Otamendi, Editorial; LexisMexis - Abeledo-Perrot ARD: 2003
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POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DRIVEFORCE Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 107203/2022,
SOLICITADA POR SKY COP PARAGUAY S.A. —-=n=nmmmm e e e

Que, contesta la expresion de agravios el oponente “(..) El nicleo argumental del recurrente
descansa en la afirmacion de que las denominaciones DRIVEFORCE y SALESFORCE presentarian una
supuesta identidad estructural derivada de la coincidencia en el elemento “FORCE”, al que pretende
atribuir cardcter determinante dentro de la configuracion de ambos signos. “FORCE" es un término de uso
frecuente y débil distintivamente, por lo que no puede monopolizarse ni erigirse como elemento
dominante. Una descomposicién artificial de los signos en el cotejo marcario, conduce a un resultado
forzado y juridicamente improcedente./ En efecto, el término “DRIVE" remite a una nocién de impulso,
conduccion o dinamismo, mientras que “SALES™ se vincula directamente con la actividad comercial o de
ventas. Estas diferencias conceptuales no son accesorias, sino que inciden de manera decisiva en la
impresion general que los signos generan, especialmente considerando que el consumidor tiende a
identificar y recordar con mayor intensidad los elementos iniciales de las marcas./ En el caso de autos, el
recurrente no aporta ningun elemento que permita sostener dicha conexidad. Por el contrario, la propia
descripcion de los servicios evidencia que se trata de prestaciones que operan en esferas totalmente
oL L L O

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L T S et it L e b

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

Que, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: *DRIVEFORCE”® (solicitada en clase 45) y
*SALESFORCE" (oponente y registrada en la clase 42). «=----emmmmmme o e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca oponente “SALESFORCE "y la
solicitud de registro de la marca “DRIVEFORCE", se evidencia que en la denominacién cuyo registro se
solicita la desinencia es notablemente disimil a la registrada, siendo similar el vocablo “FORCE” del idioma
inglés cuya traduccion es “fuerza”. Ahora bien, la denominacion de la marca solicitada “DRIVEFORCE"
también proviene del idioma inglés, el vocablo “DRIVE" se traduce en "conducir/manejar”, el cual en su
conjunto hace alusion a la “fuerza motor”, mientras que el primer vocablo “SALES” de la marca oponente
también proviene del idioma inglés, cuya traduccién es “venta”, entendiéndose en su conjunto como
“fuerza de ventas o personal de ventas”. En base a lo mencionado, entendemos que la marca solicitada no
necesariamente causara confusién en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, son muy
diferentes una de la otra, dejando una impresion fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
EXISTeNTe ENITe [as MESMaS = em e

DRIVEFORCE  (marca solicitante), y
SALESFORCE  (marca oponente)

Que, en sintesis, tanto las marca oponente como la solicitada, contienen elemer
al compararlas en su conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de gtr# e

comparacion, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno cofis
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1212 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DRIVEFORCE Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N® 107203/2022,
SOLICITADA POR SKY COP PARAGUAY S A, —------- wuni

Asuncion, N3 SEP 2006

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SALESFORCE, INC,,
en contra de la Resolucion N® 1212 de fecha 28 de octubre de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcari_us Liﬁgl{}S{.‘rE, }!: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de SALESFORCE,
INC., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1212 de fecha 28 de octubre de 2025,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0os,----=---=sss-cscsssmmsenramarnomusmoiesenansennnianaennennee

Que, en fecha 28 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso
Ly ettt e

Que, en fecha 13 de enero de 2026, el representante convencional de SALESFORCE, INC,, expreso
agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y ordena el traslado a la
COTEAEE P el TR B e, —— e e e R AL e B S S S bt SR i R S e

Que, en fecha 6 de mayo de 2026, se presenta la representante convencional de SKY COP PARAGUAY
S.A., y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 8 de mayo de 2026. -----===+=sesesssssssmmmsmssnmanns s snann s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *“(.J)al observar la naturaleza de los productos
protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial../La diferencia de los sectores y
la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir
pacificamente sin generar confusion entre los consumidores./Que, no existe ninguna posibilidad de
confusion entre las marcas DRIVEFORCE solicitada en clase 45 y SALESFORCE, oponente en clase 42,
debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas.../... esta Direccion
considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusién al publico
consumidor debido a que la solicitud de registro retine los elementos diferenciadores necesarios para su
registro, por lo que la oposicién deducida deviene improcedente... (...)" ——=-======srmsmsmmsmmmnmmes e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: %(..)
la marca peticionada estd compuesta por una denominacion inglesa DRIVE unida a la denominacién
también del inglés de la palabra FORCE, amen que la misma esti depositada en la Clase 45, lo cual
acrecienta aun mas el riesgo de confusion, puesto que su denominacién provincial es cuasi idéntica, al
igual que la clase en la que se pretende inscribir, es una clase “intimamente” relacionada con la de mi
representada./ Entre las denominaciones “DRIVEFORCE" vs. “SALESFORCE" son infimas, los cambios
arguidos en la denominacién cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una
“DENOMINACION NUEVA™ o "NOVEDOSA" y mucho menos “ESPECIAL"./ Por lo brevemente expuesto,
existen suficientes razones para que sea procedente LA OPOSICION e improcedente el registro de la marca
“DRIVEFORCE” CLASE 45 (SOLICITADA), pues la misma no se ajusta a los requisit *""""‘“ﬂ\ por lag-leye
guie nos rigen en g Materia, (.. ). = -sr——-reasisastesissninscsnnissisnnunnpnmay el e e i W R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 931 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 111013/2022, A
NOMBRE DE GECAL §.A.-----s-s-n-sreremesrrscacarsssesemseece S ——

pues fos eventuales consumidores terminarian relacioniandolas entre si, como si fueran propiedad de una
memEPETSﬂﬂE... (}' S o e S e i o B B B s B e e e e et

Que, el solicitante, entre otros argumentos expresa: “(...) e/ argumento central de la apelante consiste
en aislar la secuencia “GE” de la palabra "GECAL" y construir, sobre esa extraccion parcial, una tesis de
confundibilidad que la metodologia marcaria correcta descarta de plano./La marca oponente “GE” es un
signo minimo compuesto por dos letras. La marca solicitada “GECAL-GENETICA DE CALIDAD Y
ETIQUETA”" integra un vocablo bisilibico principal, un sintagma descriptivo de cuatro palabras y un
logotipo con motiva de hélice genética en colores negro y naranja. La disimilitud visual es inmediata y
objetiva. Ningtin consumidor que observe ambos signos puede razonablemente confundirlos./La sigla “GE"
evoca a GENERAL ELECTRIC COMPANY, empresa multinacional de tecnologia industrial, energia y
equipamiento médico. La marca “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" evoca inequivocamente
el campo de la veterinaria, inseminacion artificial y ganaderia de calidad... (...)" —+«=-sseemmemmmmmnnncranaea.

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

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 visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas, En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca *GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA”, clase
44, con las marcas oponentes “GE” y *GE Y ETIQUETA" ambas en clase 44, — - mrmmmsmmm e

GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA  (marca solicitada)
GE (marca oponente)
GE Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y
ETIQUETA" y las marcas oponentes “GE" y “GE Y ETIQUETA", por mis que compartan el vocablo inicial GE
(término comin) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendrin PronUNCIacion SeMEJante.-=«--s=«=s s ssssmmss e e st e o eas

Que, si bien comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
"CAL - GENETICA DE CALIDAD". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificacién
verbal, diferencia nitida entre ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho

marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por_si_mismo
dssrmnm El elemento dlstintwu entre las marcas en pugna se encuepizaan, Sy pinaciones y

marca solicitada

al

Genética de calidad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 931 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N* 111013/2022, A
NOMBRE DE GECAL S.A,-------s=-s=xssnsreeances

Asuncion, ) 3 SEP 7006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GENERAL
ELECTRIC COMPANY., contra la Resolucidon N° 931 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litiginsos, y---=--rrmsmsmmsrrm oo e e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de GENERAL
ELECTRIC COMPANY,, e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucién N° 931 de fecha 22 de
agosto de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. «----s=-===sssssessmmmrsmmnsmmssmnn e

Que, en fecha 11 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
T a L T o) 1 T L L (o

Que, en fecha 17 de febrero de 2026, el representante convencional de GENERAL ELECTRIC
COMPANY., expreso agravios; en fecha 20 de marzo de 2026 se notificé la providencia de fecha 26 de
febrero de 2026 que ordena el traslado de los agravios. En fecha 16 de abril de 2026 el representante
convencional de GECAL S.A, contesta la expresion de agravios y en consecuencia, en fecha 21 de abril de
O Rl D T, s s R e B e e e i i e A W e i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) Que, haciendo un anélisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y
ETIQUETA y la marca oponente GE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas
similitud denominativa, en los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas
estin expresadas de diferentes maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta./
..esta Direccion considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la
marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, ademis de considerar que la existencia de
partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta
incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. / ... esta Direccion considera que la marca solicita
podrd coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud
de registro retine los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion
deducida deviene improcedente.. (.), " == e e e e S e

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(...) ... en la misma no solo fue invocado
el registro de la marca GE concedido a favor de mi mandante en clase 44, sino que también fueron
invocados los registros de dicha marca concedidos en las clases 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17.. /Aparte del
vocablo que en las marcas en pugna es extremadamente similar, la solicitante agrega ademds, como
elementos restantes y en una posicion secundaria, a los vocablos GENETICA, DE Y CALIDAD, de las cuales
el primero se encuentra presente en numerosas marcas concedidas a nombre de distintos propietarios.../ ...
resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad
indirecta, que es la gue se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o
contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado../En vista de que las marcas enfrentadas
en estos autos son extremadamente confundibles desde los planos grafico, ortagréfice, fonético y del
hecho de que ellas amparan una misma clase, estando las marcas de mi principal registradas también e
numerosas clases mas, resulta evidente que la coexistencia pacifica entre las manca '
(oponentes) y GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA (solicitada) defimiti
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 931 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA”, CLASE 44 EXPEDIENTE N° 111013/2022, A
NOMBRE DE GECAL S.A.---------==--- Ao Ae—— semmann

sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en c‘onjunl‘a con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ , =----------

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 44, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para servicios de |a clase 44, atendiendo a la defensa del interés del puablico consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", es
una denominacién novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio
de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en dicha clase, —=-====-<=<<==-cceieecaeeees

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparaci6n, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida,------

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

Art.12 CONFIRMAR la Resolucion N° 931 de fecha 22 de agosto de 2024 dictada por la Direccién
L L T T R T 1o T LR ——

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “GECAL -
GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA”", clase 44, Acta N° 1110132022, solicitada a nombre
de GECAL S.A.

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.

“ Sanchez Herrero, Andrés. “Confusién de Marcas® Editorial La Ley. Asuncidn. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 931 DE FECHA 22 DE AGOSTOQ DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GECAL - GEN'.E"I'IE.& DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 44, EJ(PEDIENTE N" 111013/2022, A
NOMBRE DE GECAL §.A.-=s-nrs-sesssressemearassaes

Que, la diferente longitud y la terminacion de las denominaciones, generan una impresion grafica
distinta. De dichas diferencias ortogrificas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es
bastante disImil. ———-—=rrere et e e e e e e sttt st e sr e e

Que, siendo asi, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacificamente con ellas sin perjuicio alguno a los
intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusién en aquellos elementos o partes que
pueden efectivamente ser reivindicados.-=-=--=--=ess=soemsrrccemsceioseeracecneneasssasnssaasensansaaanarsene s ssannns s ans

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 comiin, 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 el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y nos sus partes integrantes
separadas en forma arbitrana (747)./«-=«=s=sssessssnmssnsssemsnennane s s s e een st et st st e s e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de las marcas oponentes registradas en glase 44 comprende: “.Servicios de consultas
relacionados a las investigaciones farmacéuticas, servicios de consultas relacionados a las imagenes
médicas y al diagnéstico, servicios de consultas relacionados al diagndstico, profilaxis y a las propiedades
terapéuticas farmacéuticas, servicios de informacién médica, servicios de imigenes médicas, servicios de
diagnésticos médicos, servicios de consultas relacionadas a todo Jo expuesto anteriormente”, mientras que
la marca en trimite de registro solicita la cobertura en la clase 44 para “..Servicios veterinarios;
inseminacién artificial de animales; asistencia veterinaria; cria de animales; alquiler de equipos médicos No
se reivindica el uso exclusivo de las palabras GENETICA y CALIDAD" La clase 44 comprende
principalmente los tratamientos médicos, incluida la medicina alternativa, y tratamientos de higiene y de
belleza destinados a personas o animales, prestados por personas o establecimientos, asi como los servicios
en relacion con los sectores de la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura, —----==-------=--

Que, el vocablo “GE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el analisis,
ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N°® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin o Necesario en el COMEICIQ”, =====s====rm====mrmmmrese e ec oo ee et atsnnnana e ssam st n et s s tn s

Que, ahondando atn mias en el analisis, esta Direccion considera oportuno traer a colacion al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comtn y menciona “Una
particula de uso comiin no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso comtin no puede
impedir su inclusién en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz
de uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctri : ndrés
Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respectn ,é l‘as m {_‘%

|'I ik '|I i i
1.'. vl

! Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LenisMexis - Abeledo-Perrot ARO: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 933 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA”", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111023/2022, A
NOMBRE DE GECAL S.A, —------==rssrmmmesneeceeeeeeee

pues los eventuales consumidores terminarian relacionandolas entre si, como si fueran propiedad de una
m]'smgpemﬂnam r;r" S i e B 0 R B e

Que, el solicitante, entre otros argumentos expresa: “(..,) e/ argumento central de la apelante consiste
en aislar la secuencia “GE" de la palabra “GECAL" y construir, sobre esa extraccion parcial, una tesis de
confundibilidad que la metodologia marcaria correcta descarta de plano./La marca oponente “GE” es un
signo minimo compuesto por dos letras. La marca solicitada *GECAL-GENETICA DE CALIDAD Y
ETIQUETA" integra un vocablo bisilibico principal, un sintagma descriptivo de cuatro palabras y un
logotipo con motivo de hélice genética en colores negro y naranja. La disimilitud visual es inmediata y
objetiva. Ningtin consumidor que observe ambos signos puede razonablemente confundirlos./La sigla “GE”
evoca a GENERAL ELECTRIC COMPANY, empresa multinacional de tecnologia industrial, energia y
equipamiento médico. La marca "GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA" evoca inequivacamente
el campo de la genética animal y ganaderia de calidad -rubro completamente ajeno al sector de fama de
GENERAL ELECTRIC COMPAN Y. (Y ssivsiisssanssissasiiss st o as s s s e oo b S

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase

35, con las marcas oponentes “GE" y “GE Y ETIQUETA”. —----=-srsscmmmsmmeame e s s s
GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA {marca solicitada)
GE (marca oponente)
GE Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y
ETIQUETA" y las marcas oponentes "GE" y “GE Y ETIQUETA", por més que compartan el vocablo inicial GE
(término comin) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendran PronuUNCIaCion SEIMEJanTe, -=======-sssssttsmmcs oo sess s s s s s s aes oo s e e mm e e

Que, si bien comparten el inicio, |a sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
“CAL 5.A%. La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificacién verbal, diferencia nitida
entre ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos
o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo,” El elemento distintivo
entre las marcas en pugna se encuentra en sus terminaciones y etiquetas, q
como se puede observar mas abajo: -=---seeesemmmmm

marca solicitada marca oponente 5

al

Genética de calidad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 933 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111023/2022, A
NOMBRE DE GECAL S.A, —-------- A

Asuncion, 0 3 S.F] ?5

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GENERAL
ELECTRIC COMPANY., contra la Resolucion N° 933 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigiosos, Y;-====-r-=srs=sarssrimrrmrmammsas s san et semnn s e ama e et e ae et mn e aa Sen s e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de GENERAL
ELECTRIC COMPANY,, e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 933 de fecha 22 de
agosto de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----====s==ssssssmssemmrsamnnn oo eeee

Que, en fecha 11 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelaciﬁn interpuestn. _______________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 17 de febrero de 2026, el representante convencional de GENERAL ELECTRIC
COMPANY., expreso agravios; en fecha 20 de marzo de 2026 se notificé la providencia de fecha 26 de
febrero de 2026 que ordena el traslado de los agravios. En fecha 16 de abril de 2026 el representante
convencional de GECAL S.A, contesta la expresion de agravios y en consecuencia, en fecha 21 de abril de
BOZ6 P SOs DaEn PR i R e e e i ca s a b e At Cgi iR

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) Que, haciendo un anélisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y
ETIQUETA y la marca oponente GE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas
similitud denominativa, en los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas
estin expresadas de diferentes maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta./
..esta Direccidn considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la
marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, ademas de considerar que la existencia de
partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta
incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. /... esta Direccion considera que la marca solicita
podra coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud
de registro reine los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion
deducida deviene improcedente... (.. )." —-+s+=+ssrsssarnssanssnrniannssennmn et e nman s e e e e e e s

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: *(...) ... en la misma no solo fue invocado
el registro de la marca GE concedido a favor de mi mandante en clase 44, sino que también fueron
invocados los registros de dicha marca concedidos en las clases 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17.. /Aparte del
vocablo que en las marcas en pugna es extremadamente similar, la solicitante agrega ademds, como
elementos restantes y en una posicion secundaria, a los vocablos GENETICA, DE Y CALIDAD, de las cuales
el primero se encuentra presente en numerosas marcas concedidas a nombre de distintos propietarios.../ ..
resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad
indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o
contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado.../En vista de que las marcas enfrentadas
en estos autos son Extrema'damente confundibles desde los pfanas g:raﬁm mfﬂgraﬁm fonético ¥ del

numerosas clases mds, resulta evidente que fa coexistencia pacifica entre las na
(oponentes) y GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA (solicitada) deff
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 933 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE‘. 35, EXPEDIENTE N° 111023/2022, A
NOMBRE DE GECAL S.A. e e ——— B et E e

LS

invocarse privilegio sobre ella. EI titular de una marca que contenga una particula de uso comun no puede
impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz
de uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: “El mero hecho de utilizar el dnico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ . <----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicién en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la busqueda en la base de
datos del sistema informético institucional se verifican los siguientes registros: GE GRANDES
EMPRENDIMIENTOS, Registro N2 522163; GE GANO EXCEL, Registro N2 514919; extremo que demuestra la
coexistencia de los oponentes con otras marcas con la que poseen mayores semejanzas que el caso de
autos, concedidas en la misma clase que la presente solicitud, por ende, esta Direccién no encuentra
fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro,-------------

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 35, esta instancia considera que la marca solicitante “GECAL-GENETICA
DE CALIDAD Y ETIQUETA", es una denominacién novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en
pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en
dicha Clase, — e e s 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 suficientemente diferentes entre si, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 933 de fecha 22 de agosto de 2024 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LItIZios0s. «------==--===s=sms e e e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca *GECAL -
GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase 35, Acta N°® 111023/2022, solicitada a nombre
de GECAL S.A. —----- S -

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.

! Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas” Editonal La Ley. Asuncitn. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 933 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *GECAL - GENETICA DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111023/2022, A
NOMBRE DE GECAL S.A. —-----=---=-

Que, la diferente longitud y la terminacién de las denominaciones, generan una impresion grafica
distinta. De dichas diferencias ortograficas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es
bastante disimil, -~-----=mmm oo et ss s s s s s s

Que, siendo asi, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacificamente con ellas sin perjuicio alguno alos
intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusién en aquellos elementos o partes que
pueden efectivamente ser reivindicados,-==+ss-sssssessemmmnmmnonoenn oo

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 resolucién del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y nos sus partes integrantes

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de las marcas oponentes registradas en glase 35 comprende: “.Servicios de publicidad,
administracién de negocios, operaciones de negocios, administracién de negocios y funciones de oficina,
servicios comprendidos en la clase 35, incluidos pero no limitados a consultas, administracion,
planificacién y supervisién de negocios, consultas sobre adquisicién y fusién de negocios, servicios de
cambio monetarios, permuta y comercializacién de bienes para terceros, provision de informacién
comercial y consulta, asistencia en la administracién (comercial e industrial), operaciones mercantiles para
terceros, apreciacién mercantil, servicios de auditorfa, locacién de autos camiones de carga por
computadora, promocién de venta para terceros, renta de maquinaria y equipo de oficina, servicios de
administracién de base de datos computarizada, compilacién y sistematizacién de informacién en bases de
datos de computadoras, servicios comerciales a base electrénica de internet o intranet, administracién y
operacién para facilidades médicas y deontolégicas, facilidades sobre plantas de energia de turbinas de gas
y vapor y facilidades y generacién de energia y/o plantas de distribucién de energia y facilidades.... "
mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura en la clase 35 para *..Nombre comercial de
una empresa. Servicios de administracién comercial y trabajos de oficina del rubro de genética animal No
se reivindica el uso exclusivo de las palabras GENETICA y CALIDAD". La clase 35 comprende
principalmente los servicios que implican la gestion, la explotacion, la organizacion y la administracion
comercial de una empresa comercial o industrial, asi como los servicios de publicidad, marketing y
promocién. A fines de clasificacion, la venta de productos no se considera un servicio, —=ssss=ssssssrmsmmsees

Que, el vocablo “GE” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el analisis,
ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando Ja marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin © Necesario en el COMErCIO”, =====s==rmrrmrsrmm s st s m s s sm oo ss s oo eo e

Que, ahondando atin mas en el anilisis, esta Direccién considera oportuno traer a co thﬁn :
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al u /.'- OGN
particula de uso comiin no puede ser monopolizada por persona alguna, g

' Derecho de Marcas. Jorge (Mamendi. Editorial; LexisMexis - Abeledo-Perrot ARC: 2003



DIRECCION NACIONAL DE

43 PROPIEDAD @Gnmﬂmnum. PARAGUA
Hi;l;%ﬁcm& PARAGUAY | REKUAI

Resoluci6n N° _Q_B 8 6

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1094 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GECAL S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111024/2022, ANOMBRE DE GECAL
Sull, ———-mreremsesrravessrsssmemmeermaanesnaasasamastanas e S S ————

resulta innegable que entre las marcas en pugna en estos autos existe un elevado riesgo de confundibilidad
indirecta, que es la que se da cuando el consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o
contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado, o que ese producto o servicio pertenece
a una linea de productos/servicios de un fabricante distinto de quien realmente los presta o fabrica. {...)" —

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la poesibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca “GECAL S.A. Y ETIQUETA”", clase 35, con las marcas
oponentes SGE” Y GE ¥ ETIQUETA . — - naee

GECAL -5.A. Y ETIQUETA {marca solicitada)
GE (marca oponente)
GE Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “GECAL S.A. Y ETIQUETA" y las
marcas oponentes "GE" y "GE Y ETIQUETA", por mas que compartan el vocablo inicial GE (término
comtin) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco
teNdTan PronuUNCIaCiON SeIME ANTE, === em e e e

Que, si bien comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
“CAL S.A.". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificacion verbal, diferencia nitida
entre ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos
0 particulas comunes cuande no constituyen por si mismos el signo distintivo.” El elemento distintivo
entre las marcas en pugna se encuentra en sus terminaciones y etiquetas, que son claramente disimiles, tal
comao se puede observar Mas abajor --------smmmm s

marca solicitada marca oponente

al

Genética de calidad

Que, la diferente longitud y la terminacion de las denominaciones, generan una impresién grifica
distinta. De dichas diferencias ortograficas se genera una fuerte distincién fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es
BastRNIE ST, e e —————————————— e et

T8

Que, siendo asi, la marca de la solicitante, al tener e]emenms/qsﬁe pu ~den
suficientemente de las marcas oponentes, puede coexistir pacificamente [‘Dﬁl:ﬂ'naﬁ gﬁgﬂ‘qu' o
intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusion en aquellakelmnen

pueden efectivamente ser reivindicados,-----=-=-=====sseeasmmmmremermrnnre --1 ----------

=
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1094 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GECAL S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111024/2022, A NOMBRE DE GECAL
S.A, —--amennees e e

Asuncion, 03 SEP 028
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GENERAL
ELECTRIC COMPANY,, contra la Resolucion N° 1094 de fecha 4 de octubre de 2024, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-«-===t-ssatsstorenranestrme e oo eniu stnesasasasnnssannsennan s s nnase s s
RESULTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de GENERAL
ELECTRIC COMPANY.,, e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N® 1094 de fecha 4 de
octubre de 2024, dictada por la Direccidon de Asuntos Marcarios Litigiosos. ------==-s=ssssommssmmmmmmmmsnmsamnneaes

Que, en fecha 20 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
intE‘I’TﬂlE‘StD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 9 de julio de 2025, el representante convencional de GENERAL ELECTRIC COMPANY.,
expreso agravios; dictandose en fecha 10 de julio de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley —---------

Que, en fecha 7 de octubre de 2025 fue acusada la rebeldia del representante convencional de GECAL
S.A., por no contestar el traslado de la expresién de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el
derecho que dejo de usar y, en consecuencia, se llamé autos para resolver, —-------=--sssssmsmacssmanssosnasannsns

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, haciendo un andlisis minuciose en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL SA. Y ETIQUETA y la marca
oponente GE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre fas mismas similitud denominativa,
en los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de
diferentes maneras, la combinacién de letras es pronunciada de manera distinta./ ..esta Direccion
considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente
tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes comunes no
constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos
capaces de integrar un conjunto. / ... la marca solicitada GECAL S.A., constituye su nombre comercial que
goza de proteccion legal../ ..esta Direccién considera que la marca solicita podra coexistir pacificamente
sin crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reune los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
g e R R e e B e

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(..) .. en Ja misma no solo fue invocado
el registro de la marca GE concedido a favor de mi mandante en clase 45, sino que también fueron
invocados los registros de dicha marca concedidos en las clases 1, 5, 7, 9,10, 11, 12, 16, 17... /...si bien la marca
solicitada consta de dos elementos integrantes, el elemento que ocupa el papel principal y mas resaltante
acaparando toda la atencién del ptiblico consumidor, sobre todo, dada la posicion que ocupa dentro de la
denominacién (la primera) es la palabra GECAL, la cual contiene en su totalidad a las afamadas marcas de
mi mandante, pues la solicitante se ha limitado a agregar como desinencia el sufijo CAL, adicio
ante una visién de conjunto./Desde el plano fonético, debe ser tenido en cugsfa g ..,- e

z

marcas enfrentadas de- la pamcufa GE, ubicada en la misma posicion en eh’
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1094 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GECAL S.A. Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 111024/2022, A NOMBRE DE GECAL
SA. - e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la bisqueda en la base de
datos del sistema informdtico institucional se verifican los siguientes registros: GE GRANDES
EMPRENDIMIENTOS, Registro N° 522163; GE GANO EXCEL, Registro N2 514919; extremo que demuestra la
coexistencia de los oponentes con otras marcas con la que poseen mayores semejanzas que el caso de
autos, concedidas en la misma clase que la presente solicitud, por ende, esta Direccién no encuentra
fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-------------

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 35, esta instancia considera que la marca solicitante “GECAL S.A. Y
ETIQUETA", es una denominacién novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco
existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de servicios en dicha clase. —--------

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita *“GECAL SA. Y
ETIQUETA”", constituye a su vez la razén social de la firma solicitante, GECAL S.A., es decir, que la marca
solicitada se identifica con la razon social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se sefiala que la
ley marcaria, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citada, la cual se adquiere desde su primer Uso PUbHCO, ~--=--==msemme e

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

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

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucion N° 1094 de fecha 4 de octubre de 2024 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LIIZQIOSos, «-« -« s

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “GECAL S.A.
Y ETIQUETA”, clase 35, Acta N® 111024/2022, SQIICEtaEi;aanQTE' de GECAL S5.A. —==sesees

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1094 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GECAL S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 1110141’1{)12 A NOMBRE DE GECAL

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comun, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion *“...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y nos sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (7d7).«====-=e=vssassssssrrcizmmssenrasssnsessasonannnsnasemonttnn snnn s sessesansanasseatananas

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de las marcas oponentes registradas en glase 35 comprende: “.Servicios de publicidad,
administracién de negocios, operaciones de negocios, administracién de negocios y funciones de oficina,
servicios comprendidos en la clase 35, incluidos pero no limitados a consultas, administracion,
planificacién y supervisién de negocios, consultas sobre adquisicién y fusién de negocios, servicios de
cambio monetarios, permuta y comercializacion de bienes para terceros, provisin de informacién
comercial y consulta, asistencia en la administracién (comercial e industrial), operaciones mercantiles para
terceros, apreciacion mercantil, servicios de auditorfa, locacién de autos camiones de carga por
computadora, promocién de venta para terceros, renta de maquinaria y equipo de oficina, servicios de
administracién de base de datos computarizada, compilacién y sistematizacién de informacién en bases de
datos de computadoras, servicios comerciales a base electrénica de internet o intranet, administracién y
operacién para facilidades médicas y deontolégicas, facilidades sobre plantas de energia de turbinas de gas
y vapor y facilidades y generacion de energfa y/o plantas de distribucién de energia y facilidades.... ",
mientras que la marca en trimite de registro solicita la cobertura en la clase 35 para “..Nombre comercial de
una empresa. Servicios de administracién comercial y trabajos de oficina del rubro de genética animal. Se
excluyen servicios de agronegocios.”. La clase 35 comprende principalmente los servicios que implican la
gestion, la explotacién, la organizacion y la administracién comercial de una empresa comercial o
industrial, asi como los servicios de publicidad, marketing y promocion. A fines de clasificacién, la venta de
praductos no se considera un Servicio. —--vr--reessesrraiaiaiicteninteateasteese sea s nc e st ee sie s eeces e neen e n e

Que, el vocablo “GE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el anilisis,
ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando [a marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de us0 Comitn 0 NECEsArio en el COMBILIN, «w=— s aassisosimmmiass cissdsrsarn ioassasiiasnetenaas srssantnsasinsiiisnn

Que, ahondando ain méas en el analisis, esta Direccion considera oportuno traer a colacion al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comin y menciona “Una
particula de uso comiin no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso comun no puede
impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad. ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz
de uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sianchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas camplqas cuanto
sigue: “El mero hecho de utilizar el tnico srgno que compone una marca, para unhzan‘ﬂ e o con

! Derecho de Mircas. Jorge Otsmendi. Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perrot ARO: 2003 s
* sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley, Asuncitn, 2013, i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 805 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TUGAMAX
JUGA AL MAXIMO (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CI.ASE 41, EXPEDIENTE N° 14246/2023,
SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. ------mmmemmmmmmmc e meremeesssssessessessssesa e e e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye
la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio
pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje
corriente, En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca *JUGAMAX JUGA
AL MAXIMO (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase
41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios de casino, juego y apuestas;
servicios de casino en linea. No se reivindican derechos exclusivos de las palabras JUGA ni MAX/MAXIMO:
Si710 12 MAca en SU COMPUNED. ™ ~-=+- === e mm o e et

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “|UGAMAX JUGA AL MAXIMO
(DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar,
debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita.
En ese sentido, tenemos que la denominacion “JUGAMAX" no constituye el nombre habitual con el que se
designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional. En cuanto a “JUGA AL MAXIMO
(SLOGAN)" notamos que el solicitante ha efectuado expresa renuncia de exclusividad, razén por la cual
dicho slogan debe ser considerado (inicamente como un elemento informativo acerca de la actividad
desarrollada, sin constituir el componente distintivo principal de la marca solicitada. ----------semereeanaas

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro en cuestion es el resultado de la conjuncién
de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominacion, novedosa y original.
"JUGAMAX", es un nombre de fantasia, sin expresion informal, este elemento linglistico no es genérico ni
describe directamente los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominacion sea reconocida
como marca registrada, La adicion del slogan *JUGA AL MAXIMO" no son términos genéricos o descriptivos
(relativo a los servicios que distingue la clase 41), mas bien evocativos. Igualmente, el solicitante ha efectuado
su expresa renuncia de exclusividad en el formulario de presentacion de la solicitud de registro de la marca.
En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como
1T T o O

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, 0 aun de la actividad que desarrolla su
titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en
el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular
de wna marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoguen también las mismas
propiedades o caracteristicas.”
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 805 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JUGAMAX
JUGA AL MAXIMO (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14246/2023,
SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. ==-ssessmsersnmssmmrmnenacsssnasonessenesasssasesnsmmnnnsnnsnnsmnsnssensnnsmasensnnrosense

Asuncion, 03 SEP 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DEXTERITY S.A.,
contra la Resolucién N° 805 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y =--==--=----=--

RESULTA:

Que, en fecha 7 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de DEXTERITY S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 805 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por
la Direccitn de MaTTas, ====sessmmm s s e o e e e e e £ 8 8 8 B 8 B S E R S

Que, en fecha 20 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestn_ ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 17 de julio de 2024, el representante convencional de DEXTERITY 5.A., expreso agravios.
Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de julio
d'E I e it bt

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: %(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de Ia
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294798 de Marcas,
gue dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo
qgue sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 servicio” -----—--=--secmmmmsmanes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.} e/ signo JUGAMAX JUGA AL
MAXIMO Y ETIQUETA NO constituye ni el nombre genérico ni la designacion habitual de los productos que
busca proteger mi mandante ni sirve en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica de tales
productos, va que si una persona busca amparar “fuegos de casino interactives suministradas mediante un
ordenacdor o una plataforma movil” -como es el caso de mi mandante-, no tiene por qué "NECESARIAMENTE"
recurrira los términos JUGAMAX JUGA AL MAXIMO y etiqueta®/ .. la denominacion no constituye un signo
genérico para los productos de la clase 41../ ... la marca solicitada se compone de dos palabras (una de ellas —
MAX- es una palabra de fantasia, que son las que mids distintividad aportan), en letras caracteristicas, un
slogan y con una etiqueta distintiva, que se compone de colores también caracteristicos. Ademas en la
solicitud de registro especificamente quedo consignado que: “No se reivindican derechos exclusivos de las
palabras JUGA ni MAX/MAXIMO: sino fa marca en su conjunto”./ ... mi mandante solo buscar hacer valer los
derechos que ya adquirid sobre Ia marca, en otros paises, incluso de fa region... ™ --------s-ressemsanssnnnas

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedens
interpuesto. it
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 805 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGAMAX
JUGA AL MAXIMO (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14246/2023,
SOLICITADA POR DEXTERITY SA. -r-oesonmansniom i i e oot et s nnsn

marca solicitada

JUGA¥WMAX

PUG & L

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 bisica o especificaciones técnicas principales de sus pmductns. 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, ----------=s-=--=sss-msremcemcoooe

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 805 de fecha 28 de mayo de 2024 dictada por la Direccion de
T e T T LR LT

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “JUGAMAX
JUGA AL MAXIMO (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 41, Acta N°
14246/2023, solicitada a nombre de DEXTERITY S.A, ===-s=2=

Art.32  NOTIFIQUESE. -----re-meemmsmememmmmommen e A8
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 806 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *JUGAMAX
JUGA AL MAXIMO (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N® 14250/2023,
SOLICITADA POR DEXTERITY S.A, ~-=+s=ssrscmssssssmssssrarrranmamsamns s ssessss sm s ss e s s m s ammese e mmenes

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye
la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio
pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje
corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca *JUGAMAX JUGA
AL MAXIMO (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase
9 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Juegos de casino interactivos suministrados
mediante un ordenador o una plataforma mévil. No se reivindican derechos exclusivos de las palabras JUGA
ni MAX/MAXIMO:; $ino I3 Marca en SU CONJUNED.. " --—-----=======s==rsmmressrmsss s sas st st s amn s me s e cmms s seanans

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “JUGAMAX JUGA AL MAXIMO
(DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA” resulta genérica para los productos que pretende amparar,
debemas preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacién usual de los servicios que solicita,
En ese sentido, tenemos que la denominacion *JUGAMAX" no constituye el nombre habitual con el que se
designa a los servicios de la clase 9 del nomenclador internacional. En cuanto a *JUGA AL MAXIMO
(SLOGAN)" notamos que el solicitante ha efectuado expresa renuncia de exclusividad, razon por la cual
dicho slogan debe ser considerado tnicamente como un elemento informativo acerca de la actividad
desarrollada, sin constituir el componente distintivo principal de la marca solicitada, -------=--==-ssreemeereaacan

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro en cuestion es el resultado de la conjuncion
de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominacién, novedosa y original.
"JUGAMAX?", es un nombre de fantasia, sin expresion informal, este elemento lingiiistico no es genérico ni
describe directamente los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominacion sea reconocida
como marca registrada, La adicion del slogan *JUGA AL MAXIMO" no son términos genéricos o descriptivos
(relativo a los servicios que distingue la clase 9), mas bien evocativos. Igualmente, el solicitante ha efectuado
su expresa renuncia de exclusividad en el formulario de presentacién de la solicitud de registro de la marca.
En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como
gené[‘ica_ ............................................................................................................................

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad gue desarrolla su
titudar.../.. Las marcas evocativas son consideradas por fos tribunales como marcas débiles. El argumento en
el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular
de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoguen también las mismas
propiedades o caracteristicas.”
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 806 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“JUGAMAX
JUGA AL MAXIMO (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 14250/2023,
SOLICITADA POR DEXTERITY S.A. s-+=sssnsesssssssusosasssnmmssensussormmmmmssssssssessmmmmssnsansnssssmsnmensnnssnnsssmsnnn

Asuncion, ] 3 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DEXTERITY S.A,,
contra la Resolucion N° 806 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y -----=-===-===--

RESULTA:

Que, en fecha 7 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de DEXTERITY 5.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 806 de fecha 28 de mayo de 2024, dictada por
12 Direccion de Marcas. ==r-==sr=sssesmm oot e e sm s s s

Que, en fecha 20 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
iﬁtﬁ'!’PUES[ﬂ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 17 de julio de 2024, el representante convencional de DEXTERITY 5.A., expreso agravios.
Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de julio
ARl i e e B e e e e L e el

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnda considera: “(.) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de fa
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,
que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. €) ... los que consisten enteramente en un signo
gue sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 SErvicio”, -----—-------essssssmeieea

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.) e/ signo JUGAMAX JUGA AL
MAXIMO Y ETIQUETA NO constituye ni el nombre genérico ni la designacion habitual de los productos que
busca proteger mi mandante ni sirve en el comercio para calificar o deseribir alguna caracteristica de tales
productos, ya que si una persona busca amparar “Juegos de casino interactivos suministrados mediante un
ardenador o una plataforma movil”® -como es el caso de mi mandante-, no tiene por qué "NECESARIAMENTE™
recurrira los términos JUGAMAX JUGA AL MAXIMO y etiqueta/ .. Ja denominacion no constituye un signo
genérico para los productos de la clase 9./ ... la marca solicitada se compone de dos palabras (una de ellas —
MAX- es una palabra de fantasia, que son las que mas distintividad aportan), en letras caracteristicas, un
slogan v con una etiqueta distintiva, que se compone de colores también caracteristicos. Ademis en la
solicitud de registro especificamente quedd consignado que: "No se refvindican derechos exclusivos de fas
palabras JUGA ni MAX/MAXIMO: sino la marea en su conjunto®/ .. mi mandante solo buscar hacer valer los
derechos que ya adquiric sobre la marca, en otros paises, incluso de 1 region... " ----—-==-=-===s=ssessemcecemanees
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 806 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *JUGAMAX
JUGA AL MAXIMO (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 14250/2023,
SOLICITADA POR DEXTERITY S.A, =---sssssssmssssssesnmsmmssmsan s saniassomssnssasenss s m s s e sss a s sn s s e

marca solicitada

JUGAWMAX

IuGd & AAXIAD

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 cireunloguios
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 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. ----------sssmsossmosioomnaaaas

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 806 de fecha 28 de mayo de 2024 dictada por la Direccion de
B e e e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *JUGAMAX
JUGA AL MAXIMO (DENOMINACION Y SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 9, Acta N°
14250/2023, solicitada a nombre de DEXTERITY S.A. --=r<--cmr--om—Tiugzsmmnssmnssannsmnnssmnsoncs

Art.32  NOTIFIQUESE. ----r-noremm-memeremrmemonenens e ! I A (. I—
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 767 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ARQUS",
CLASE 3, EXPEDIENTE N* 19947/2023, SOLICITADO POR [GA S.RL. —-

las clases de la Clasificacion de Niza; dos signos idénticos pueden coexistir cuando distinguen productos o
servicios diferentes; inicamente corresponde impedir un registro cuando exista una probabilidad real de
confusion respecto del origen empresarial. En consecuencia, la mera identidad denominativa
(ARQUS/ARKUS) no constituye por si sola un impedimento absoluto para el registro en otra clase, ------------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitante *ARQUS", busca la proteccién de todos los productos de la clase 3. por su parte, la
oponente "ARKUS" se encuentra registrada en la clase §: “Todos Jos productos”. La clase 3 comprende
principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, asi como las preparaciones de limpieza
utilizadas en el hogar o en otros dmbitos, sin embargo, la clase 5 comprende principalmente los productos
farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. De la comparacién de ambas
coberturas se desprende con claridad que la marca oponente y la marca solicitada se encuentran solicitadas
en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen
una conexion competitiva comercial directa y apuntan a un piblico consumidor completamente distinto,
ya que no existe identidad ni semejanza natural entre ambos grupos de productos.—---------------------------

Otro aspecto importante que sefalar es que la coexistencia de marcas idénticas en distintas clases es
una practica admitida, tanto la practica internacional como la administrativa reconocen gue una misma
denominacién puede coexistir cuando: los productos pertenecen a sectores econdmicos independientes;
no existe conexion competitiva; el consumidor no atribuye un origen empresarial comun.---=---=-====--===---

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

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

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N2 767 de fecha 18 de mayo de 2
Direccion de Marcas, —---«---=sssesmmmamamns coimineeee
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 767 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ARQUS",
CLASE 3, EXPEDIENTE N*® 19947/2023, SOLICITADO POR JGASRL. -

Asuncion, 0 3 SEP 2006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JGA S.R.L, contra la
Resolucion N*® 767 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; ===-===ssesssssmansmenannes

RESULTA:

Que, en fecha 8 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de JGA S.R.L, e interpone
recurso de apelacion contra la Resolucién N° 767 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Direccion de
Mal‘cash ...........................................................................................................................

Que, por proveido de fecha 12 de julio de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 21 de agosto de 2024. Por providencia de fecha 22 de agosto de 2024 esta
Direccion lama Autos para T D T o e e s i el e A e i i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (. )..Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente:
2017-1760208 Denominacion: ARKUS, Clase 5, Registro 462308, Titular: Gador S.a. [PY] Comentario: Que
ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de
la Ley 1294/98, no ha lugar @ 10 SoliCitaao. " — -=ms e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) vengo a destacar que entre las
denominaciones ARQUS y ARKUS existen diferencias grificas, ortogrificas y conceptuales que las vuelven
muy disimiles, lo que permite la coexistencia pacifica entre las mismas./Que, la marca invocada como
antecedente ARKUS, estid formada con la “k". Mientras que la solicitud de registro de marca de mi
mandante, estd formada con la letra *Q"./ ..las marcas protegen productos diferentes y se encuentran en
clases distintas. La solicitud de registro de la marca de mi representada protege “todos” los productos de la
clase 03. Mientras que la marca invocada como antecedente se encuentra registrada protegiendo todos los
productos de la clase 05/La marca de mi mandante esti enfocada a productos cosméticos y perfumes,
mientras que los servicios de la marca antecedente apuntan a otro segmento de consumidores, pues se
brindan en el rubro médico, de modo que es NULA cualquier posibilidad de confusién entre las marcas,
seria absurdo que, teniendo intenciones de adquirir un producto cosmético, los consumidores lo
confundan con un producto MEDICO.,..{..)" —«s=ssssmssmm s s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jnterpues_[ﬂ_l ........................................................................................................................

Que, el sistera marcario paraguayo adopta como regla general el principio de especialidad, conforme
al cual el derecho exclusivo conferido por una marca se limita a los productos o servicios pagalo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 767 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *ARQUS",
CLASE 3, EXPEDIENTE N® 19947/2023, SOLICITADO POR JGA S.R.L. —--===smemsem e e

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ARQUS?", Clase 3, Expediente N° 19947/2023, solicitadaanembre de JGA S.R.L, -------

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1211 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N2 3992
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLAMENGO.", CLASE 35, EJ[FEDIENI'E. N*® 24454/2023,
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, —--scsseesensecancannnans

servicios que se desean proteger, esta Direccion concluye que la marca solicitada no retine los requisitos
necesarios para ser acreedora de [a proteccion, (... )" —---=======ms s

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(...) mi mandante ya posee derechos
adquiridos sobre la marca “FLAMENGO" pues ya tiene registrada la misma en otras clases, por lo que con
este pedido simplemente estd solicitando el registro de una variante de la marca./..la marca solicitada por
mi mandante es de caracter meramente denominativo, ya que se limita a la denominacion FLAMENGO. Por
el contrario, la marca base del rechazo corresponde a una marca mixta, lo cual reduce significativamente
cualquier posibilidad de confusién efectiva./..existe una marcada diferencia entre una entidad deportiva
brasilefia especifica y una referencia cultural/zoologica espanola por lo que la diferencia conceptual,
reduce de manera significativa cualquier posibilidad de confusién./ Si bien las marcas son parecidas
fonéticamente, dicha similitud no resulta suficiente para generar riesgo de confusién en el ptiblico
Lo T O e

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

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 legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHTUIN UN@ MATCa, === semmmms e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “FLAMENGO." Clase 35 y la marca mixta base de
rechazo *FLAMENCO Y ETIQUETA” Clase 35, —------==smmm s oot

Que, del cotejo ortografico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “FLAMENGO." reproduce en el mismo orden, todas las letras que conforman la denominacion de
la marca antecedente “FLAMENCO?", a excepcion de la letra “C", la cual es reemplazada por la letra “G”, lo
cual le otorga una estructura grifica y fonética significativamente diferente. Mientras que “FLAMENCO” se
compone de un vocablo y presenta la letra “C" en vez de 1a “G". —--=rermrmeemememe e

ELAMENGQ. (solicitada), y

ELAMENCO Y ETIQUETA (marca base de rechazo)
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 1211 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N2 3992
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *FLAMENGO.", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 24454.-"2023
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. =

Asuncien, [ 3 SEP 206

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CLUBE DE
REGATAS DO FLAMENGO contra las Resoluciones N2 1211 de fecha 9 de septiembre de 2024 y N? 3992 de
fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas, y; ===--=-=====s=ssssersmssmmmcannoncsnnenanes

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CLUBE DE
REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de Reconsideracion contra de la Resolucién N2 1211 de
fecha 9 de septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, --«---=--=ssssssssssmsrmmsmmmmmsmasnnrsnassaaseas

Que, en fecha 3 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de
reconsideracién y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolucién N2 3992 de fecha 18 de
diciembre de 2025, se confirma la Resolucion N2 1211 de fecha 9 de septiembre de 2024. -------=----eeromeeeeneee

Que, en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS
DO FLAMENGO e interpone Recurso de apelacion contra las resoluciones N2 1211 De Fecha 9 de
septiembre de 2024 y N2 3992 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas. --------

Que, en fecha 11 de marzo de 2026, se concede la apelacion interpuesta, ------=---=-srsmerosmreeeeomeeeee

Que, en fecha 9 de abril de 2026, el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO
FLAMENGO expreso agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
pararesolver-en fecha 14 de st de 200G ——rrremremreemeee s s sne e s e en e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N2 1212 De fecha 9 de septiembre de 2024, considera que: (..) Que, habiéndose
realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente 2017-1772983 Denominacién FLAMENCO Clase 35 Registro 475538 Titular Maria Cecilia
Benitez Da Costa [PY], Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrén tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
sﬂﬁﬂifﬂdﬂ f’_""r"'_ PSP ———————_—————— e S T

Que, la Resolucién N2 3992 de Fecha 18 de diciembre de 2025, considera que: “(...) Tras un andlisis mas
pmfundﬂ. se advierte que entre la marca solicitada y J’a marca bﬂse def rechaza existe una pﬂs:b:f:dad
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 1211 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N2 3992
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CL&SE 35, EHPEDIENTE N*® 24454/2023,
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. e e “==

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
diferenciacion en el mercado, —------mrmm s e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
seglin la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que el solicitante
de autos es titular de las siguientes marcas registradas bajo la misma denominacion: *FLAMENGO."” clase 2]
Registro N2 580898; “FLAMENGO" clase 28 Registro N2 580897; “FLAMENGO” clase 4] Registro N® 623669.
Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende |a proteccién de otra versidon de una marca
que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética, ------------esseeemceceeans

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

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

la confusién es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™, ===--===sr=smermmmemree e

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

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

Art. 12 REVOCAR las resoluciones N2 1211 de Fecha 9 de septiembre de 2024 y N© 3992 de
Fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Direccién de Marcas, ----=--===-===-=----

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FLAMENGO", clase 35, Expediente N° IMM!IMEMa nombre de CLUBE
DE REGATAS DO FLAMENGO, —+«-ssssecquazes sesessasafissussesas <o N

Art. 32 NOTIFIQUESE .- --+sseseeesssssnmmsscnsiannns

' sanchez Herrero, Andrés. “Canfiisidn de Marcas” Editorial La Ley, Asuncidn. 20034(E
! *DERECHD DE MARCAS™ - |orge Ctamendi. 9 Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 1212 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N# 3991
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLAMENGO.", CLASE 25, EXPEDIENTE N°® 24476/2023,
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, —--=-+=-- memmeann

servicios que se desean proteger, esta Direccion concluye que la marca solicitada no retine los requisitos
necesarios para ser acreedora de 12 proteccion., (.. —===-s s

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(...) mi mandante ya posee derechos
adquiridos sobre la marca "FLAMENGO" pues ya tiene registrada la misma en otras clases, por lo que con
este pedido simplemente esta solicitando el registro de una variante de la marca./..]a marca solicitada por
mi mandante es de cardcter meramente denominativo, ya que se limita a la denominacion FLAMENGO. Por
el contrario, la marca base del rechazo corresponde a una marca mixta, lo cual reduce significativamente
cualquier posibilidad de confusién efectiva./..existe una marcada diferencia entre una entidad deportiva
brasilefia especifica y una referencia cultural/zoologica espaiiola por lo que la diferencia conceptual,
reduce de manera significativa cualquier posibilidad de confusion./ Si bien las marcas son parecidas
fonéticamente, dicha similitud no resulta suficiente para generar riesgo de confusion en el publico
CONSUMIAON.... (.. )" —— et s s s e s s s s em s m s nm s s mann s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L g 0 L et

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 legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a COnSHTUIT UMa MEECA, == === -=ss e e e

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca denominativa *FLAMENGO." Clase 25 y la marca mixta base de
rechazo “FLAMENCO Y ETIQUETA” Clage 35, —«----rsmrmmmm e e e

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “FLAMENGO.” reproduce en el mismo orden, todas las letras que conforman la denominacién de
la marca antecedente “FLAMENCO?”, a excepcion de la letra “C", la cual es reemplazada por la letra *G*, lo
cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente diferente. Mientras que “FLAMENCO" se
compone de un vocablo y presenta laletra "C”" en vez de la “G". — === mememmm e

ELAMENGQ. (solicitada), y

ELAMENCO Y ETIQUETA (marca base de rechazo)
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nt 1212 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N2 3991
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLAMENGO.", CLASE 25, EXPEDIENTE N*® 244?&.’2023
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. —-

Asuncion, ] 3 SEP 2078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CLUBE DE
REGATAS DO FLAMENGO contra las Resoluciones N2 1212 De Fecha 9 de septiembre de 2024 y N2 3991 de
Fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas, y; -=--==-======sssssssmmmmsmemmmeanneeeeeceeeee

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CLUBE DE
REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de Reconsideracion contra de la Resolucion N2 1212 de
fecha 9 de septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. --=-===r====sssrmersrmmmm s e e

Que, en fecha 3 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de
reconsideracion y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolucion N2 3991 de fecha 18 de
diciembre de 2025, se confirma la resolucion N2 1212 de fecha 9 de septiembre de 2024, --~--=-+sessemsmacannanan

Que, en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS
DO FLAMENGO e interpone Recurso de apelacion contra las resoluciones N2 1212 De Fecha 9 de
septiembre de 2024 y N 3991 de Fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas. ===-=---

Que, en fecha 11 de marzo de 2026, se concede la apelacion interpuesta, ——---------------sommmsommroeooans

Que, en fecha 9 de abril de 2026, el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO

FLAMENGO expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
P g por p P

Para FESDI‘TEI en fecha ]4 de abrtl de 2D261 — ] ] ;] S AN E R RS E RSN EE RS R -

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N2 1212 De Fecha 9 de septiembre de 2024, considera que: (..) Que, habiéndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente 2017-1772983 Denominacién FLAMENCO Clase 35 Registro 475538 Titular Maria Cecilia
Benitez Da Costa [PY], Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SOBCHAAD (1..)7 —-----=sse-anssmesmmoccsssmssasssssnsnsssnnnsasa s saa s s e s e e e e rem e s r e e e e e s e e mn e amae

Que, la Resolucién N2 3991 de Fecha 18 de diciembre de 2025, considera que: *(..) Tras un anilisis mas
profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una pasibilidad
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1212 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N2 3991
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA ‘FLAMENGO., CLASE 25, EXPEDIENTE N° 24476/2023,
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, ——<--s-e-nrrsrmrrassreremrmemssmesemameamnsamemseasarssares

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

Art. 12 REVOCAR las resoluciones N2 1212 de fecha 9 de septiembre de 2024 y N2 3991 de
fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Direccién de Marcas. ----------«=---=---

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FLAMENGO", clase 25, Expediente N° 24476/2023, solicitada a nombre de CLUBE
DE REGATAS DO FLAMENGID, —-scssssnsnssss asnsssmnasunmsasiussas ssiiminkinsasiss astiwaines
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 1212 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N2 3991
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLAMENGO.", CLASE 25, EXPED[EHTE N*® 244?&.-"2023
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, ——-=-=ssscsssesmmm e e s m e

PARAGUAI
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marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
diferenciacitn en el mercado. ——----seemsesmmreemrmermre e e e e et e e el e e

Que, ademiis de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segn la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, se puede advertir que el titular de la
solicitud de autos, ya cuenta con las siguientes marcas registradas bajo la misma denominacién:
“FLAMENGO" clase 2] Registro N© 580898;“FLAMENGO" clase 28 Registro N2 580897;"FLAMENGO" clase 4]
Registro N2 623669. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra
versién de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y
O o e e e e e e o M A S S S SRR A S B

Que, si bien la marca antecedente distingue servicios comprendidos en la clase 35 y la marca
solicitante ampara productos de la clase 25, ambos vinculados de manera general al rubro de la
indumentaria y prendas de vestir, dicha circunstancia no resulta suficiente, por si sola, para establecer la
existencia de riesgo de confusion 0 asOCIACION, ——=«s=cssmmetmmmame e

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas”™ explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca. no necesariamente i'mpl',i'c‘a gue esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, més adin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
PRSP TNCIOTY, &bk i B s i et b S M S s B 0 S L e B S S sk s

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un.si e posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en reglstru por consiguiente, y al n o8 icontrarse inserta dentro

0 ’I“‘E_ . = ida, jo--eeeeeee-

' sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncifin. 2013,
! “DERECHD DE MARCAS™ — Jorge Otamendi. %° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1213 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N 3990
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLAMENGO.", CLASE 18, EXPEDIENI‘E N° 24484/2023,
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, —=--+s=-sssmzssmzzsrtssmessmmsnnnssanessmmssmmmeamneenenas

servicios que se desean proteger, esta Direccion concluye que la marca solicitada no retine los requisitos
necesarios para ser acreedora de 13 proteccion. (...)" —=--======sssms et

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(...) mi mandante ya posee derechos
adquiridos sobre la marca "FLAMENGO" pues ya tiene registrada la misma en otras clases, por lo que con
este pedido simplemente esta solicitando el registro de una variante de la marca./..Ja marca solicitada por
mi mandante es de caricter meramente denominativo, ya que se limita a la denominacion FLAMENGO. Por
el contrario, la marca base del rechazo corresponde a una marca mixta, lo cual reduce significativamente
cualquier posibilidad de confusién efectiva./..existe una marcada diferencia entre una entidad deportiva
brasileria especifica y una referencia cultural/zoolégica espariola por lo que la diferencia conceptual,
reduce de manera significativa cualquier posibilidad de confusién./ Si bien las marcas son parecidas
fonéticamente, dicha similitud no resulta suficiente para generar riesgo de confusién en el piiblico
CONSUMION.... (.. )" — e e ettt eeapm e s e e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuest{)h -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “FLAMENGO.” Clase 18 y la marca mixta base de
rechazo "FLAMENCO Y ETIQUETA" Clase 35, —---esermmmm e

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada “FLAMENGO." reproduce en el mismo orden, todas las letras que conforman la denominacion de
la marca antecedente “FLAMENCO”, a excepcion de la letra *C”, la cual es reemplazada por la letra *G", lo
cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente diferente. Mientras que “FLAMENCO" se
compone de un vocablo y presenta la letra “C" en vez de la “G”, —=====sssssemmemr e

ELAMENGO. (solicitada), y

FLAMENCO Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas.s a
manera, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coificl i sola
no es suficiente para generar confusion en el seno del piblico consumider, to, las
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 1213 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N2 3990
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *FLAMENGO.", CLASE 18, EXPEDIENTE N® 24484/2023,
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. e e e e

Asuncion, D3 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de CLUBE DE
REGATAS DO FLAMENGO contra las Resoluciones N2 1213 de fecha 9 de septiembre de 2024 y N2 3990 de
fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas, y; =-s==s==s=sssmssmnsemmammmmnsrmesamsnnesanaes

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CLUBE DE
REGATAS DO FLAMENGO e interpone Recurso de Reconsideracion contra de la Resolucion N2 1213 de
fecha 9 de septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. --------=-=-smsemmmsmmmmmmsnesammsnn i

Que, en fecha 3 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de
reconsideracién y llama autos para resolver. En consecuencia, por Resolucién N2 3990 de fecha 18 de
diciembre de 2025, se confirma la resolucion N2 1213 de fecha 9 de septiembre de 2024, ------=----=-=mroeeenee-

Que, en fecha 3 de marzo de 2026, se presenta el representante convencional de CLUBE DE REGATAS
DO FLAMENGO e interpone Recurso de apelacion contra las resoluciones N2 1213 De Fecha 9 de
septiembre de 2024 y N2 3990 de Fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas, --------

Que, en fecha 11 de marzo de 2026, se concede la apelacion interpuesta, —----------s-mesmmmssmmmmmmnnanaaas

Que, en fecha 9 de abril de 2026, el representante convencional de CLUBE DE REGATAS DO
FLAMENGO expreso agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 14 de abril de 2026, ——veswssesmsssinrcemnmcsmmrmmnranimes tonsmmssms s s e e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N2 1213 de fecha 9 de septiembre de 2024, considera que: *(..) Que, habiéndose
realizado la buisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente 2017-1772983 Denominacion FLAMENCO Clase 35 Registro 475538 Titular Maria Cecilia
Benitez Da Costa [PY],, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos
consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
DL 1 e Lo g O

Que, la Resolucién N2 3990 de fecha 18 de diciembre de 2025, considera que: *(..) Tras un andlisis mas
profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una posibilidad
significativa de confusién. Aunque presenten una minima diferencia visual, existe una gGasi-ide rdad
Fanebca FLAMENGGJFLMENC O, ademas de  que la marca sohc:rada no m POT =:.

4
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1213 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N2 3990
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLAMENGO.", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 24484/2023,
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, ——+---+--ssxsmrmstsmsemmmmsamaaseamennemeasanmemsamnanesmeas
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1213 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N2 3990
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLAMENGO.", CLASE 18, EXPEDIENTE N°® 24484!1023
SOLICITADO POR CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. - el it

marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiria su
diferenciacion en el mercadn, —-=cssemm s e e e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
seglin la biisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que el titular de la
solicitud de autos, ya cuenta con las siguientes marcas registradas bajo la misma denominacion:
“FLAMENGO." clase 21 Registro N® 580898; “FLAMENGO" clase 28 Registro N 580897; “FLAMENGO" clase
4] Registro N2 623669. 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
(30 L L T

Que, adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
presante resolaCiON. = emsarnkssmacnsses s st ans et s A A S S e s e A WS A e

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

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

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

Art. 19 REVOCAR las resoluciones N2 1213 de fecha 9 de septiembre de 2024 y N2 3990 de
fecha 18 de diciembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas. «=-------sssseescees

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FLAMENGO", clase 18, Expediente N° 24484/2023, solicitada mbre de CLUBE

DE REGATAS DO FLAMENGO, —----====-----
r “‘A’} 9?

! Sanchcz Herrero, Andrés, “Confusicn de Marcas” Editonal La Ley. Asuncidn. 201 -|.

“DERECHO DE MARCAS™ — [orge Otamendi, 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - _r
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 1263 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N¢
2875 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIZ Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N°
30110/2023, SOLICITADO POR MATRIZ S.A. ===---rsransssessmmcsseseamcmom e e oo e e sem e et st e cn

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
preductos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es deair, 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
b Ll g 1 D

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, correspande resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro
*MATRIZ" (Clase 36) y la marca registrada *“MATRISA”™ (Clase 36). --------=-rresmemmm e

Que, efectuado el cotejo ortografico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo “AMfATRI”
constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud “"MATRIZ"
reproduce integramente la expresion "MATRIS", sin incorporacion alguna, circunstancia que no resulta
suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y diferenciada. En el aspecto fonético, la
coincidencia es igualmente significativa, dado que el término predominante conserva su identidad sonora y
serd el elemento que permanecerad en la memoria del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva
conceptual, ambos signos evocan la misma idea, sin que el agregado de la letra “4” o el reemplazo de la letra
"$" por la “Z” en la marca antecedente introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de
CONFUSION 0 AB0C A L = et e e

MATRIZ  (marca solicitante), y
MATRISA (marca base de rechaza)

Que, desechando el analisis 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 solicitud
de la marca *“MATRIZ" pretende obtener la cobertura para servicios de la Clase 36, especificamente de:
*Loteamientos”. Por su parte, la marca base de rechazo "MATRISA” posee la cobertura de “Servicios tales
como negocios inmobilarios, financieros y monetarios comprendidos en la clase 36 {treinta y seis). " los
servicios de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las
coberturas no son idénticas pero claramente se entiende que ambos corresponden a negocios inmaobiliarios
y, en consecuencia, la posibilidad de confusion se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas
analizadas recaen sobre los mismos servicios, que presumiblemente compartiran los mismos canales de
comercializacion, puntos de venta y publico consumidor, incrementando asi las probabilidades de
asociacion o confusion entre la marca solicitada y la marca oponente, --------s-=s oo

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir con
Por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la :reg}a 52 s.mteh fite




DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD *} GOBIERNO pew
INTELECTUAL ( PARAGUAY

PARAGUAY
ResnluciﬁnN‘ﬂa g 3

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Ne 1263 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y Ne
2875 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MATRIZ Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N°
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.

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de MATRIZ S.A., contra las Resoluciones N2 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024 y N2 2875
de fecha & de octubre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas, y; ---=---+=ssesssamenssmmansmmmmar e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de MATRIZ S.A., e
interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacién en subsidio en contra de la Resolucion N2 1263 de fecha
13 de septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, ----=ssss=ssssssassarssrmmmsammsnms e e

Que, en fecha 14 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que hace lugar al recurso de
reconsideracion y llama autos para resolver, En consecuencia, por Resolucion N2 2875 de fecha 6 de octubre
de 2025, se confirma la resolucién N° 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024, ---------=-----ommeesorcmeeneencees

Que, en fecha 6 de octubre de 2025, se concede la apelacion Interpuesta, —----------mssssmssmmmnan e

Que, en fecha 15 de octubre de 2025, el representante convencional de MATRIZ S.A., expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de
OCTUBTE e 225, mvm s s e e e e e S s A s s s sss s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N2 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024 considera que: ..) Que, habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente 2017-1748283 Denominacion “MATRISA"™ Clase 36 Registro 464344 Titular Jose [gnacio
Lopez Huneeus [PY] Comentario: QJue las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear nesgo de confusion entre los consumidores.- por
lo gue de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (... )%-------------

Que, la Resolucién N® 2875 de fecha 6 de octubre de 2025, considera que: “(.) se advierte que entre la
marca solicitada “MATRIZ" y la marca base del rechazo "MATRISA " existe una alta posibilidad de confusién,
debido a que la marca solicitada reproduce parcialmente la marca ya registrada y, si bien la marca registrada
cuenta con el sufijo “A’, este no logra marcar una diferencia suficiente, siendo indiscutible la cuasi-identidad

T | SOOI

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: %..) la marca pretendida por mi
mandante se encuenira limitada a “loteamientos” de la clase 36../ .. la marca es una MARCA MIXTA, formada
por un elemento nominal y un elemento figurativo, y precisamente la combinacidn de ambos laqle ledpta
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 1263 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y N¢
2875 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MATRIZ Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N°
30110/2023, SOLICITADO POR MATRIZ S.A, «--sssnesesxssessnmssamsasnsmnsnssmnmansasannansas

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, /a 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, “fa confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencion de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacidn de una marca existente y la inclusion de elementos distintos
no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la
segunda puede ser una IMitacion de Ja primera™, < -«ceeee e

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi,
en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a teoria de [a dilucion ha sido creada para defender la relacion
marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. 5i se permite gue coexistan con
ésta otras marcas iguales, el piblico consumidor ya no sabra el origen de los productos (. )™ «««seeeeeeseaenn

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa marca, situacion
que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor
pueda creer que tienen un origen comtn, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas, «----------

Que, en conclusion, tras el andlisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociables. Por tanto, 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, por tanto, corresponde confirmar las resoluciones reCUriidas, --«-----------==ssxus o

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N*® 1263 de fecha 13 de septiembre de 2024 y N® 2875 de
techa 6 de octubre de 2025, dictadas por la Direccitn de Marcas, ---------==-=s-zsreeeees

Art, 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *MATRIZ Y ETIQUETA",
Clase 36, Expediente N® 30110/2023, solicitada a n MATRIZS.A, -----------=---

Art.32  NOTIFIQUESE .------necemmemmeansmannncass

! Compendio de Doctrina de Propéedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comng ﬂq.r%
L OTAMEND, jorge. DERECHD DE MARCAS. Buenos Alres. Abeledo Perrat Lexis Nexis, AF
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 388 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COPAIBA DEL
AMAZONAS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 39558/2023, SOLICITADA POR COPAIBA DEL
AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, —--ss=sseesrssussnsesssssassensenmsansnmnnmannmensansnns

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho
3 CONSHEUT LINE INATCA, === ==sssssasassms e et m e ee e oo cromemmmmmmemmm s smesemsmssmmsassensessamenmesmmneseemm msemeeammnes

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "COPAIBA DEL AMAZONAS Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos
st dicha denominacién constituye la designacion usual del producto que solicita o describe el producto
proporcionando informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamafio de los servicios. En ese orden de ideas, analizar la cobertura de productos solicitada dentro del
nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de
autos. A este respecto, la solicitud de registro de marca "COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA” pretende
obtener cobertura para todos los productos de la clase 05. La clase 05 comprende principalmente los
productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico 0 veterinario!, —--------eeeemmreaeaaaaaaa

Que, la denominacién solicitada es resultante de la union de dos vocablos completos: COPAIBA + DEL
+ AMAZONAS. Estos vocablos no han sido objeto de ninguna adicion fantasiosa o arbitraria sino que han
sido unidos como si formaran una sola palabra borrando el espacio intermedio. La copaiba es un arbol de
América tropical que produce una resina natural llamada aceite o balsamo de copaiba. Se usa como remedio
natural por sus fuertes funciones para bajar la inflamacion, calmar el dolor, desinfectar y cerrar heridas en la
piel’, lo resaltante para el caso en estudio es el significado popular del *COPAIBA DEL AMAZONAS",
(Copaifera) es un arbol majestuoso de la selva tropical que produce una resina natural. La gente usa esta
oleorresina por sus fuertes propiedades para calmar dolares, bajar la hinchazon y sanar heridas en la piel®.

Las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay”, aprobadas por Resolucion N® 259/2025,
establecen ... )La Oficina debe denegar un signo que describa cualquier otra caracteristica de los productos
o servicios especificados en la solicitud de registro. Es indiferente gue las caracterfsticas descritas por e/
signo sean esenciales o solo accesorias desde una perspectiva comercial, o gue existan sinénimos u otras
palabras equivalentes al término descriptivo incluido en el signo. Dichas otras caracteristicas pueden incluir,
por ejemplo: .../.. los ingredientes para la fabricacidn de los productos o los insumas para producir los
productos o servicios especificados(.., ) — === =smmmmee e s e

Que, al ser el "COPAIBA DEL AMAZONAS" un remedio natural y fitoterapéutico, su nombre esti
relacionado directamente al arbol del cual se extrae una resina natural. Por lo tanto, el signo describe de
forma directa, especifica y concreta la composicion material del producto, —----ssaasoeessnmneee

Que, una combinacion de dos o mas palabras, en la que cada una de ellas es descriptiva {en este caso,
COPAIBA DEL AMAZONAS) también debe considerarse descriptiva en su l:nn]untn La sim -
vocablos no genera una impresidn inusual o de fantasia que la aleje de sus significa

? https Merww elmundo eslyodonatvida-saludable/202 3/0029/8500bced fdddffif2 55804 7 2. himl
1 hitps: iy erbateca ong/plantas/copaifera-reticulatal == i
* Dwreccion Macional de Propiedad Intelectunl {DINAPLY, Directrices puara of examen de marcas en Paragmay. D%ﬂ"f‘ it
higps Swwew dimp oy pypoal v 3 progeedasd-induaninl iarcas directtices et
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 388 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COPAIBA DEL
AMAZONAS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N® 39558/2023, SOLICITADA POR COPAIBA DEL
AMAZOMNAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, —==s=ssssmsremraa=s ==s2 £

Asuncion, [}3 [TE e’_UZh

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de COPAIBA DEL
AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA contra la Resolucion N° 388 de fecha 27 de enero
de 2024, dictada por la Direccion de Mancas, y; ——-=---sr+ssreassesssmiismtincnmanenan s ronermase s as o etass o eans

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de COPAIBA DEL
AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITIDA e interpone Recurso de Apelacion en contra de
la Resolucion N° 388 de fecha 27 de enero de 2024, dictada por la Direccidn de Marcas. —---------coomsecamamnne

Que, en fecha 13 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
i.ﬂtEFFILIES[ﬂ. ........................................................................................................................

Que, en fecha 25 de junio de 2024, el representante convencional de COPAIBA DEL AMAZONAS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITIADA expresd agravios. Esta Direccion tiene por contestada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio de 2024, =====sr=rmrsmeeresmeser e aeesee e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(.) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, esta Direccion considera que incurre en la prohibicion del Art. 2 inc. a) Aquellos signos
que puedan inducir a engafio o confusion respecto a la procedencia..” En consecuencia, no ha lugar a lo
BOMCTERED T wm = mmmmmmm s m e e e b R S o il liiiiiisssssssisssssssssss

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: () e/ uso de nombres geogrificos
como parte de marcas para productos naturales es una prictica comun y eulturalmente aceptada. La marca
“COPAIBA DEL AMAZONAS" sigue esta tradicion, ayudando a los consumidores a identificar el origen
natural y auténtico del producto./ ... Dado que la razén social de mi mandante coincide plenamente con [a
marca solicitada, su uso estd plenamente justificado y amparado por la normativa vigente, eliminando
cualquier posibilidad de confusion respecto de la procedencia y asegurando la identificacion clara y precisa
de los productos y servicios que offece nuestra empresa./ .. la solicitud de mi mandante no fue objeto de
oposicidn, lo que significa que terceros no se vieron vulnerados en sus derechos y consideran que es posible
UNE COPKISENCTE PACTIICR, ™ » = =eeraememm e e e e e L et b e S e e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
in[erpuestﬂ.r ______________________________________________________________________________________________________________________

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de
analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo debe
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 388 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COPAIBA DEL
AMAZONAS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 39558/2023, SOLICITADA POR COPAIBA DEL
AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —-+-++sessssssssnssesesmsamsnsasessassmsscnsssssnsnaas

En ese sentido, tal como vemos el signo solicitado *“COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA" es, en su
vision de conjunto, netamente descriptivo, ya que no incorpora ningan elemento de fantasia o arbitrario.
Aunque el mismo haya sido presentado con una etiqueta, la misma no tiene caracter distintivo contundente,
tal como puede NOLArse @ CONTIMUACION: = «semtm s s st s s s s

marca solicitada:

F

Copaibo del Amazonaos

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicién establecida en el art. 2% inc. e) de la Ley N® 1294/98 de Marcas. —--+==+esssmsememmsmimmamcasannenanaas

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 388 de fecha 27 de enero de 2024 dictada por la
Direccitm e Manean, =-s-ccsemeamm s ot e e s aea .

Art. 2¢ DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “COPAIBA DEL
AMAZONAS Y ETIQUETA", clase 05, Acta N® 39558/2023, solicitada a nombre de
COPAIBA DEL AMAZONAS SOCIEDAD DE RES AD LIMITADA, ==-=======

Art. 3¢ NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 388 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COPAIBA DEL
AMAZONAS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 39558/2023, SOLICITADA POR COPAIBA DEL
AMAZONAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, —-+ss-ssesessmmeame e e s e s e

Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay sefialan expresamente: (..)Una combinacion de dos o
mas palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las caracteristicas de los propios productos o
servicios, también debe considerarse descriptiva y no podria registrarse como marca para esos productos o
servicios. La simple unién de elementos descriptivos sin introducir ninguna variacion inusual daria lugar a
un signo jgualmente descriptivo no registrablef... ). —--=-se s

Que, dado que "COPAIBA DEL AMAZONAS" es el nombre con el que el piblico consumidor y la cultura
popular reconocen habitualmente a este remedio casero, la concesion de la marca significaria retirar del
dominio publico una denominacion que debe permanecer de libre uso para que cualquier comerciante o
herbolario pueda describir y vender este remedio. —-------r-mrmremm e

Que, los remedios caseros, las preparaciones de fitoterapia y los suplementos para las defensas se
encuadran en los productos comprendidos en la clase 05. La marca "COPAIBA DEL AMAZONAS Y
ETIQUETA" transmite una informacion clara e inequivoca sobre la naturaleza, nombre y origen del producto.

En ese sentido, “COPAIBA DEL AMAZONAS Y ETIQUETA" resulta genérica y netamente descriptiva,
por tanto, se encuentra incursa en lo dispuesto en el Articulo 2, inciso e) de la Ley N.* 1294/98 de Marcas. —

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio,
nos preguntamos; jcudl seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro? ----==-s=ssmreromrrmmenccccenneees

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay"aprobado por Resolucion DINAPI N° 259/2025: (... )Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no
son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la
funcién esencial de una marca. La razén de politica publica que subyace a este motivo de denegacion del
registro es gue no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que
otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo’, un signo debe considerarse siempre en relacion
con los productos o servicios para los que se utilizard fa marca(...)" —--=------sssssmmnsimsisn

Que, tras el analisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designacion *COPAIBA DEL
AMAZONAS Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinacion de términos. Cada uno de
los vocablos que componen esta frase posee un caracter marcadamente descriptivo, sin aportar un elemento
distintivo o de fantasia que lo haga susceptible de exclusividad. —-----------mmrmmmmoe e

En este sentido, la utilizacion de tales vocablos no puede ser monopolizada por un Gnico actor en el
mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El
principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la
especie, la calidad, la cantidad o el origen 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 y restringir la capacidad de otros agentes econdmicos para describir sus propios productos
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Resolucién N° 0 d o J
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 897 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13572/2018, A
NOMBRE DE ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO, == mmm s e e e oo

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado FASTCAR CHAPA Y
PINTURA Y ETIQUETA (solicitada en clase 37) y la marca oponente: FASTWASH Y ETIQUETA, solicitada
bajo el N® 73361/2016, sin entrar a analizar si |a solicitud es genérica o descriptiva, ----===-s=-sssssmmmemmrronannaes

Que, respecto al cotejo entre las marcas FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA (solicitada) y
FASTWASH Y ETIQUETA (marca base de oposicitn), vemos que al iniciar el andlisis de las denominaciones
debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en
el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepeion de una de
las marcas puede ser asociada con 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 consuMIdores. «==ss-=rsrerermm e s s e

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo “FAST", no necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de cuatro palabras mientras
que la oponente cuenta con el vocablo WASH anadido al vocablo FAST, y en conjunto dejan una impresion
fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas.
Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -------=-====--ssmssseemmamsarmncnnnennn

EASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA {marca solicitada), y
EASTWASH Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos obrantes en
las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay (Seccion 2.2.6.3.3 Efecto de componentes que
carecen de fuerza distintiva): “Si las similitudes entre los signos se encuentran tinicamente en elementos
que no son distintivos o que son genéricos, descriptivos o de uso comun, no cabe argumentar gue el
publico podria confundir los signos sélo en razén de tales elementos.” Al respecto, en el sector de servicios
para automaviles (clase 37), el término “FAST" significa “rapido” en espanol y funciona como un prefijo
débil, alusivo y descriptivo que indica la rapidez en la prestacion del servicio. Al ser un vocablo basico en
inglés adoptado por el comercio, no puede ser monopolizado por ningtin competidor. Asi las cosas, vemos
que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, mids ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente
BT EUCRIY, meiorsiovosoiassiwrinisnievesamo s e A e o £ e s i

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir el plano figurativo. Al
respecto, deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el analisis. En tal sentido, vemos que las etiquetas de
las marcas en pugna son disimiles y con tipografias distintas que, en conjunto, dE}an urs '
d]ferente .......................................................................................................
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 897 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIEN’I'E N*® 13572/2018, A
NOMBRE DE ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO. -----

.07 SEP 028
Asuncion, { Ll

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ANTONELLA
RODRIGUEZ FRANCO en contra de la Resolucion N® 897 de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -====s==sssesrsssrrremramansmmremnsmmsressmesrn s sme s s nmer e ra s as s sa s nan s

RESULTA:

Que, se presenta el representante convencional de ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO e interpone
Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 897 de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos. --——-r==r=rrrremme oo e e e e e

Que, en fecha 07 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso
g sl R i

Que, el representante convencional de ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO expresd agravios;
dictindose en fecha 15 de abril de 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, ----—----—--ereeeemneeeeee

Que, en fecha 08 de octubre de 2022, fue acusada la rebeldia del representante convencional del
oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que
deji de usar y se llamé autos para resolver, ~—-----=-—==-—m—mmreereremrre e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Analizando las marcas FASTCAR CHAPA Y
PINTURA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 37 en base al registro de la marca oponente: FASTWASH Y
ETIQUETA en clase 37; por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no
confundibles../.. encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto
denominativo, tanto en el plano ortografico como en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual
coexistencia pacifica entre las mismas queda totalmente descartada.../... Existe una clara y evidente relacion
conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrdn caer en la confusién respecto al producto
propiamente dicho../.. Es criterio de esta Direccion que la oposicion presentada debe ser declarada
procedente por asi corresponder en derecho. "=« cr ettt

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO y manifiesta:
“(..) La denominacion base de oposicion se encuentra rechazada, por haber sido considerada de naturaleza
genérica, debido a que la solicitante no puede pretender lograr la exclusividad de un nombre aislado de
use comun.../.. La solicitante ha demostrado su buena fe agregando tres palabras totalmente diferentes, es
decir la marca oponente no tiene similitud alguna, entre las palabras “WASH"y "CAR" ademis del agregado
“CHAPA Y PINTURA". Entonces, por todo Jo manifestado no vemos que pueda existir una confusién entre
ambas denominaciones, entendiendo también que el vocablo “FAST" es de uso comiuin e -
solicitud de registro FASTCAR CHAPA Y PINTURA cuenta con un elemento diferéniciadt
5 una etiquett ) . oo e e e e — P/ et it sl 2 e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 897 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA®, CLASE 37, EXPEDIENTE N*® 13572/2018, A
NOMBRE DE ANTONELLA RODRIGUEZ FRANCO, ------------- —

marca solicitada marca oponente

LN L REF Y

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontacién es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la
distintividad esta demostrada en el anilisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen
suficientes elementos diferenciadores, por ende, no necesariamente causaran confusién en el seno del
piiblico consUmMidOr, =-s-===sssssemesaresnrseracnnremanermenmsrroe s s e v s e e e e e e

Que, en conclusién, ambas marcas son diferentes, originales, distintivas una de otra, por lo que
podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resoluciSn recUrTita, <sssmessressansosoionmnm o s e oo b o

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N°® 897 de fecha 10 de octubre de 2019 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----------==--sm-asamemrsmmmmne oo

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FASTCAR CHAPA Y PINTURA Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 13572/2018,
solicitada a nombre de ANTONELLA RODRIGUEZ

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. ---------=s-sceeznms :



