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Resolucién

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 515 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 2067 DE
FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORBES MARSHALL", Clase 11, EXPEDIENTE N* 8949472020,
SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED. -+---r-r-r-rsrezsmseemtszssmmemammrmemamemas

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 la marca solicitada
“FORBES MARSHALL" Clase 11 y las marcas antecedentes “MARSHALL" Clase 11, Registro N°522485,
“FORBES" Clase 11, Registro N® 526836, -« xermanm e e e s

Que, efectuado el cotejo ortografico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la marca
solicitada se encuentra conformada por la combinacion integra de las denominaciones que
individualmente constituyen las marcas antecedentes. Sin embargo, los signos deben ser apreciados en su
conjunto y conforme a la impresion global que producen en el consumidor. Bajo dicho criterio, la
combinacién de ambos vocablos configura una expresién denominativa compuesta, de mayor extension y
con una estructura grafica, silabica y sonora propia, que permite diferenciarla suficientemente de las
marcas antecedentes consideradas de manera individual. En efecto, la adiciéon de uno de los términos al
otro modifica la longitud, cadencia y sonoridad de la expresién resultante, generando una percepcion
global distinta respecto de "FORBES"y "MARSHALL"aisladamente considerados.---------=--====-===ssseeecrseeas

FORBES MARSHALL (solicitada), y

FORBES (antecedente)
MARSHALL (antecedente)

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “FORBES
MARSHALL", coincide con la razén social de la firma solicitante, Forbes Marshall Private Limited. En ese
sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razon social que presenta la firma propietaria,
lo cual le otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo 11,
relativo al "Nombre Comercial® y las diversas situaciones juridicas vinculadas a él, -------------eeemreemeeeeeee-

Que, la legislacién marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccion
desde su primer uso publico. El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “Ef nombre comercial podri
estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razon social o denominacion social
adoptada, la ensena o la sigla usada legalmente en relacién a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso publico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre comercial tendra el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un dafo econémico o comercial injusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. En este ccntextn. al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercj
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cue 5
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.---------3:-- -\ nenn
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 515 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N*® 2067 DE
FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORBES MARSHALL", Clase 11, EXPEDIENTE N°® 89494/2020,
SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED.-------- G e e o

Asuncion, | ;J I"EE

VISTO: El recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de Forbes Marshall Private Limited, contra las Resoluciones N° 515 de fecha 06 de abril de
2022 y N° 2067 de fecha 31 de julio de 2025 dictadas por la Direccion de Marcas, y; -----===-=-=-========ssmsmmeeaes

RESULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de Forbes Marshall
Private Limited e interpone de reconsideracién y apelacién en subsidio en contra de la Resolucién N2 516
de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Direccién de Marcas. ------==--smrsamsrmmem oo

Que, en fecha 01 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
oy L oo e e e ity

Que, en fecha 19 de agosto de 2025, el representante convencional de Forbes Marshall Private Limited
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 21 de agosto de 20@5. evrrnssnummmmmmmne i s i o it i b et e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: (.. )JQue habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2029083 Denominacién MARSHALL Clase 11 Registro 522485 Titular Impex S.a. [AR] Expediente
2020-2083816 Denominacion FORBES Clase 11 Registro 526836 Titular Lux Professional S.a. [PY]:
Comentario: Que todas las 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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof...)".
Posteriormente, confirmada en todas sus partes por Resolucién N° 2067 de fecha 31 de julio de 2025.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) En primer término, es
importante destacar que la denominacién que mi representado busca registrar como marca, “FORBES
MARSHALL", corresponde de manera directa y fiel a su nombre comercial completo: FORBES MARSHALL
PRIVATE LIMITED, bajo el cual ha desarrollado una actividad comercial continua, legitima y ampliamente
reconocida a nivel internacional.../.. La amplia trayectoria de FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED en el
imbito industrial internacional constituye un respaldo sélido a la legitimidad de su solicitud. Con mds de
siete décadas de experiencia, la empresa se ha especializado en el desarrollo de soluciones tecnoldgicas
orientadas a mejorar la eficiencia energética y operativa de procesos industriales, con un fuerte
compromiso hacia la sostenibilidad ambiental../.. la solicitud de mi cliente fue publicada conforme a lo
establecido por la ley y no ha recibido oposicion alguna por parte de Jos titulares de las marcas que
sirvieron de base para el rechazo. (..} —==crssescsonrssasrsnsncsaeescnn oo tecea st na e ee e cemom e s ens s e enee

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la prog
interpuestn_ __________________________________________________________________________________
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 515 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 2067 DE
FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORBES MARSHALL", Clase 11, EXPEDIENTE N° §9494/2020,
SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED, -++---sssssessseasssssesamsesesasmessnas s

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que Forbes
Marshall Private Limited (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: “Forbes
Marshall” clase 09 Registro N2 562533, “Forbes Marshall " clase 42 Registro N2 540628; Es decir, el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominacién similar. Por
consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
ya le pertenece, que no madifican sustancialmente su identidad visual y fonética.--««--sssssemrammmammiaaaan.

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 prosperar en registro; por consiguiente, al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas, -----------

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 515 de fecha 06 de abril de 2022 y N° 2067 de fecha 31
de julio de 2025, dictadas por la Direccién de Marcas.--=-----============ssmmssseersmoeaaass

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FORBES MARSHALL", Clase 11, Expediente N° 89494/2020, solicitada a nombre de
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 516 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 2066 DE
FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORBES MARSHALL", Clase 07, EXPEDIENTE N° 39493;2020
SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED, ----=-=-==--s-ss==zsnszszzsasremseammensenes i

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre la marca solicitada
“FORBES MARSHALL" Clase 07 y las marcas antecedentes “MARSHALL" Clase 07, Registro N°522484,
“FORBES" Clase 07, Registro N 526835 - n e me oo e

Que, efectuado el cotejo ortogrifico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la marca
solicitada se encuentra conformada por la combinacion integra de las denominaciones que
individualmente constituyen las marcas antecedentes. Sin embargo, los signos deben ser apreciados en su
conjunto y conforme a la impresion global que producen en el consumidor. Bajo dicho criterio, la
combinacién de ambos vocablos configura una expresion denominativa compuesta, de mayor extension y
con una estructura gréfica, silabica y sonora propia, que permite diferenciarla suficientemente de las
marcas antecedentes consideradas de manera individual. En efecto, la adicién de uno de los términos al
otro modifica la longitud, cadencia y sonoridad de la expresion resultante, generando una percepcion
global distinta respecto de “FORBES"y “MARSHALL "aisladamente considerados.---------==-===sssssssaamaccanane

FORBES MARSHALL (solicitada), y

FORBES (antecedente)
MARSHALL (antecedente)

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “FORBES
MARSHALL", coincide con la razon social de la firma solicitante, Forbes Marshall Private Limited. En ese
sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razén social que presenta la firma propietaria,
lo cual le otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo [I,
relativo al "Nombre Comercial” y las diversas situaciones juridicas vinculadas a ], «------camememmnmimcciannns

Que, la legislacion marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccién
desde su primer uso priblico. El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “El nombre comercial podri
estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razén social o denominacién social
adoptada, la ensenia o la sigla usada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso ptiblico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre comercial tendri el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un dafic econdmico o comercial injusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestion persigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 516 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 2066 DE
FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORBES MARSHALL", Clase 07, EXPEDIENTE N°® E‘Mﬁ.’!ﬂ!ﬂ
SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED.-----------

Asunciéon, 17 SFP 7%

VISTO: El recurso de reconsideracién y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de Forbes Marshall Private Limited, contra las Resoluciones N°® 516 de fecha 06 de abril de
2022 y N® 2066 de fecha 31 de julio de 2025 dictadas por la Direccion de Marcas, y; -=-=--=-s==-=-cserrmmmerneaaaes

RESULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de Forbes Marshall
Private Limited e interpone de reconsideracién y apelacién en subsidio en contra de la Resolucién N 516
de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, -===--===s-smssmm e e

Que, en fecha 01 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
e e L L SR

Que, en fecha 19 de agosto de 2025, el representante convencional de Forbes Marshall Private Limited
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 21 de agosto de 2025, «=esee 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: Expediente
2020-2029083 Denominacion MARSHALL Clase 7 Registro 522484 Titular Impex S.a. [AR] Expediente
2020-2083816 Denominacién FORBES Clase 7 Registro 526835 Titular Lux Professional 5.a. [PY]: Comentario:
Que todas las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica,
en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al
articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". Posteriormente, confirmada en todas
sus partes por Resolucion N® 2066 de fecha 31 de julio de 2025, s mmsmm s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Resulta sumamente importante
destacar que la denominacién que mi mandante pretende registrar como marca: “FORBES MARSHALL",
corresponde a su nombre comercial (FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED). En ese sentido, se debera
tener en consideracion lo establecido por el Art. 72 de nuestra Ley de Marcas.../..expongo que Forbes
Marshall es un proveedor lider de soluciones de conservacion de energia y automatizacion para la industria
de procesos. La comparifa de mi mandante lleva mds de 75 arios proporcionando soluciones innovadoras
para ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia energética y de procesos y a ser mds responsables con el
medio ambiente.../..resulta sumamente importante mencionar que la solicitud de mi cliente se ha publicado
como manda la ley y no ha recibido oposiciones por parte de los titulares de las marcas base de rechazo(...)".

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del
e R i . i e

En primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjuntss{si
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 516 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N* 2066 DE
FECHA 31 DE JULIO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FORBES MARSHALL', Clase 07, EXPEDIENTE N* §9493/2020,
SOLICITADA POR FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED, --=----==-s=s=rrssssznnrsmscs -~

Marshall Private Limited (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: “Forbes
Marshall” clase 09 Registro N© 562533; “Forbes Marshall " clase 42 Registro N2 540628; Es decir, el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominacién similar. Por
consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----------=====s=s-sscaees

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 prosperar en registro; por consiguiente, al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. --«-=-------

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N* 516 de fecha 06 de abril de 2022 y N° 2066 de fecha 31
de julio de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas.---«-----s-sesmemmmmmmmsmmminnnnanns

Art. 2@ ORDENAR la prosecuciéon de trimites de la solicitud de registro de la marca
“FORBES MARSHALL", Clase 07, Expediente N® 5949‘3!202[] solicitada a nombre de
FORBES MARSHALL PRIVATE LIMITED. o




BIRECCHIM MACIONAL DE
4 3 PROPIEDAD Q}GOBIERNG:»:: ' PARAGUALI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

ResnluciénN“i [ q E ; 8

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “SOCCER PLANET", Clase 35, EXPEDIENTE N° 224848, -=---=--ssxnzscnzmcmmnsmaocaeaes

Asuncién, 1 1 SEP 07
VISTO: El estado actual de estos autos y, -==-=====x=sesemmemmm e

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravio del expediente, la
Direccion General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del
C.P.C., por providencia de fecha 29 de abril de 2026, dispuso la intimacién a las partes por el plazo
de cinco dias para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se
ENCONITATAN BN SU PO O, == m e et

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicard en forma subsidiaria las
disposiciones del Codigo Procesal Civil y Penal, «-««--«--semmeemmmmmme e

Que, por aplicacién supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal
Civil establece el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza:
“(..)Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se
efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que
disponga la reconstitucion; b) que el juez intimara a las partes para dentro del plazo de cinco dias
presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c)
De ellas se dara vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su
autenticidad; y d) el juez podra disponer, sin sustanciacién ni recurso alguno, las medidas que
CONSIAErE NECESATIAS (... ).======r=rmm e e e

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada
precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de
registro de la marca *SOCCER PLANET", Clase 35, EXPEDIENTE N° 224848, solicitada a nombre de
KEMSA CLS.A. y dar continuidad a su tramitacion.--=-==--==-=s==ssemmmmmmmmmmmm e e

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las
disposiciones legales citadas: --=---=====mcs s mmmm s

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca
“SOCCER PLANET", Clase 35, EXPEDIENTE N° 224848, solicitada a nombre de KEMSA C.LS.A.------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2313 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “"STARBASS", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 23681/2016, SOLICITADA PCIR MAZZEN
OUNEISSI PERALTA.~----——--mmmmmmmememrere e oo e e s s mn e semesema

marcas nuevas, ya que para que una marca sea distintiva ne que ser suficientemente original para forzar la
atencion (especial) y diferente de aquéllas empleadas por los competidores (novedosa).(...)” —---------------

Que, el solicitante no contesté el traslado de la expresion de agravios, por lo que se la declard en
rebeldia y se llamé a autos para resolver. — -

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

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

Que, al analizar los aspectos ortogrificos o visuales de la denominacion solicitada “STARBASS” (Clase
09) frente a las marcas oponentes *“STARBUZZ" (Clases 34 y 35) se advierte que la coincidencia entre ellas se
limita exclusivamente al elemento "STAR’, Unico componente comin en sus respectivas estructuras
denominativas. No abstante, dicho elemento se encuentra acompanado, en la marca solicitada, por el
vocablo “BASS", mientras que en las marcas oponentes lo estd por *BUZZ", configurando estructuras
denominativas distintas. En efecto, desde el punto de vista ortogrifico y visual, los signos presentan
diferencias en su extension, composicién y secuencia de letras, particularmente en sus elementos finales, lo
que modifica su impresion de conjunto y permite diferenciarlos entre si,-=---======seeeeaeooem

Que, desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones comparten el elemento “STAR®,
se advierte una clara diferencia en la pronunciacion de sus terminaciones, dado que *BASS” se pronuncia
aproximadamente como “bas’, mientras que “BUZZ" se pronuncia como “buz” Esta diferencia en el sonido
final, sumada a la distinta composicion de ambos vocablos, genera una sonoridad claramente diferenciada
entre los signos, contribuyendo a que no resulten confundibles desde el aspecto fonético.-==-====ssssssareeees

Que, en consecuencia, las diferencias ortograficas, visuales y fonéticas existentes entre *“STARBASS” y
"STARBUZZ", particularmente en sus respectivas terminaciones, resultan suficientes para generar una
impresion de conjunto claramente diferenciada, por lo que los signos en pugna no resultan confundibles
- - B S S

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY sefialan cuanto
sigue: (..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del niimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el ntimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos dennmmaums-ﬁﬁgaradas o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial it
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada poy 3
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativas.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2313 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “STARBASS”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23681/2016, SOLICITADA POR MAZZEN
OUNEISSI PERALTA. e e e -

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma STARBUZZ
TOBACCO, INC. contra la Resolucion N° 2313 de fecha 26 de Noviembre de 2018, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LItIghosos, §; =-=r-srersmrsmnsmmmo s o st s b e o S s e e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Febrero de 2019 se presenta el representante convencional de la firma STARBUZZ
TOBACCO, INC. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 2313 de fecha 26 de Noviembre de
2018, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIgIosns, -=-==-=r====ssrsessmsemmee e e oo ccnn e

Que, en fecha 28 de Agosto de 2019 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestﬂ_ ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 17 de Junio de 2020, el representante convencional de STARBUZZ TOBACCO, INC.
expreso agravios; dictindose en fecha 23 de Julio de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, --==--==-----

Que, en fecha 24 de Febrero de 2021 esta Direccién General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama a AUDS Para resolVer.-----=--=-rsssomrermeromio sttt e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)JQue, sometidas las marcas en pugna en un analisis,
encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante es distinto a la marca
oponente. Que, analizando las marcas "STARBASS" (marca solicitada) vs. "STARBUZZ" (marca oponente)
encontramos que pueden coexistir pacificamente en el mercado, debido a que se encuentran en clases
totalmente diferentes, como también cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la
hacen absolutamente distinguibles.-(...)" — === ws=smmrsmm e e s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(...JA mds de ello, debe ser tenido en
cuenta que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas se encuentran en clases distintas, dichas clases se
encuentran en estrecha e intima refacion. La marca STARBUZZ de mi representada distingue en la clase 34,
la cual ampara tabaco y suceddneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrénicos y vaporizadores
bucales para fumadores; articules para fumadores y cerillas y en la clase 35, dicha marca ampara los
servicios de Publicidad, administracion v gestion relativas a las comercializacion de dichos productos de
fumador, en tanto que, la clase 9 distingue, entre otros productos, las baterias y los cargadores para
cigarrillos electrénicos, es decir, también articulos para fumadores, por lo que ambas marcas podrian
encontrarse en un mismo rubro. El mero hecho de sustituir una vocal por otra y una consonante por otra,
srend.:r este ultimo irrelevante desde el plano Fonenm no dotan a J'a marca pedida del suficrer
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2313 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “STARBASS", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 23531.’2(}16 SOLICITADA PDR MAZZEN

OUNEISS] PERALTA.-=--=+====sssnsreensmommeseneaermaaeerecn e e U ———————

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “STARBASS",
Clase 09, Expediente N° 23681/2016, solicitada a nombre de MAZZEN OUNEISSI

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2313 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “STARBASS”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23681/2016, SOLICITADA POR MAZZEN
OUNEISSI PERALTA.- SRS

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN [ (o) mememmmmmms s

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, corresponde examinar la relacién existente entre los
productos amparados por las marcas en pugna. En ese sentido, la marca solicitada pretende la cobertura de
productos de la clase 09 del nomenclador internacional, comprendiendo: “Todos”, mientras que la marca
oponente cuenta con el registro N°® 437782 en la clase 34, para: “Todos los productos de la clase 34,
incluyendo tabaco argyle y nargile (tabaco arabe) *No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra
TOBACCO que forma parte de la denominacion asi como la leyenda SINCE 2005 *Se reivindican derechos
exclusivos sobre los colores negro, gris, plateado y rojo que conforman la etigueta”y otra con registro N°®
471665 en la clase 35, para: "Servicios de administracion comercial, asi como venta al por mayor y al por
menor de todo tipo de tabaco, cigarrillos, incluyendo tabaco argile y nargile (tabaco drabe). No se
reivindican derechos exclusivos sobre la palabra TOBACCO que forma parte de la denominacion asi como
la leyenda SINCE 2005. Se reivindican derechos exclusivos sobre los colores negro, gris, plateado y rojo que
CONTOIMan Ja eHQUELtE. "\ -=r=-rrromrrrsmses s snann s pmrs st drmtn e s m st an s s st s b Sr S s a e S S nAma S B M n s

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 ng comparten la misma
clase del nomenclador iINtermMacional, — s e e e

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 y servicios plenamente distinguibles-, —-rreserrrmrmm

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 Resolucién recurrida.------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 2313 de fecha 26 de Noviembre de 2618
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -- Sempennte mee

' Dareceion Nacional de Propredad Intelectual (DINAPT), Direcirives para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147, 266 y 298 Wu e

hupss www.dinoplzov,ov poriol v propicdnd -idustnnl ‘marcas direcirices
* Dhireccian Nacional de Propiedad Intebectaal. {(2025) Direoiroees parr of Esmen de Moo en Parggwar.
iy L s ||l||.||' S 0 L 1 T o .||'||| wicluscmal s mprcars dirccioce
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 335 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "STARBASS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23685/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI
12T S —

principalmente debide a que la marca oponente cubre servicios MUY distintos a los servicios cubiertos por
la marca de mi mandante, ya que la marca oponente NO es conocida en nuestro pais por lo que existe una
minima posibilidad del que el publico consumidor se confunda. (..) "e=sssssses e

Que, contesta la oponente diciendo: “(..)Contradigo totalmente estas aseveraciones vertidas por el
solicitante, pues, entre la marca solicitada STARBASS, cuyo registro se pide, y la denominacion STARBUZZ
de mi representada, existe un elevadisimo riesgo de confusién directa debido a la extremada similitud entre
ambas, pues la denominacion solicitada STARBASS, es una trascripcion casi literal de la denominacion
STARBUZZ de mi mandante, ya que en un frustrado intento por volver su marca novedosa, el solicitante
simplemente sustituyo la letra "U” por la letra A' Y las dos ltimas letras: 'ZZ, por las: 'SS' Cabe hacer
especial hincapié en que las modificaciones realizadas por el solicitante resultan completamente
irrelevantes, particularmente la sustitucion de las dos tltimas letras 'ZZ’ por las 'SS' ya que son idénticas en
el plano fonético y por lo tanto no aportan distintividad alguna a la marca solicitada, por lo tanto, la
similitud es tal que la coexistencia pacifica resulta imposible, la diferencia entre ambas denominaciones es
minima, lo que hace que sin lugar a dudas la vision de los conjuntos sea extremadamente similar y con el
agravante de la casi identidad fonética de ambas. Asimismo, cabe destacar que, al estar la marca de mi
mandante en idioma inglés, la letra U es pronunciada como A, por tanto existe IDENTIDAD FONETICA
entre las denominaciones STARBASS y STARBUZZ, ya que producen el mismo sonido al ser leidas o
Esﬂ-uc-hada_g‘{m‘}'_ e e e o e e S A A A 5 s e o e e i o R

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

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

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacién solicitada “STARBASS” (Clase
35) frente a las marcas oponentes *“STARBUZZ" (Clases 34 y 35) se advierte que la coincidencia entre ellas se
limita exclusivamente al elemento “STAR", Gnico componente comin en sus respectivas estructuras
denominativas, No obstante, dicho elemento se encuentra acompanado, en la marca solicitada, por el
vocablo “BASS", mientras que en las marcas oponentes lo estd por *BUZZ", configurando estructuras
denominativas distintas. En efecto, desde el punto de vista ortogrifico y visual, los signos presentan
diferencias en su extensién, composicién y secuencia de letras, particularmente en sus elementos finales, lo
que modifica su impresion de conjunto y permite diferenciarlos entre si.------==ss-sccaeemcmmmmsoie

Que, desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones comparten el elemento “STAR",
se advierte una clara diferencia en la pronunciacién de sus terminaciones, dado que
aproximadamente como “bas”, mientras que *“BUZZ" se pronuncia como “buz”, Esta dif
final, sumada a la distinta composicion de ambos vocablos, genera una sonoridad claram
entre los signos, contribuyendo a que no resulten confundibles desde el aspecto fonétli_%::n

“SEREQNUNCia
nigia en el sor
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne° 335 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “STARBASS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23685/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI
PERALTA «-srresorsressssasmornsenntessersts s asion et s s b ot e S e s e S et o s

\1 1 SEP 20%5

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma MAZZEN
OUNEISSI PERALTA contra la Resolucion N*® 335 de fecha 29 de Junio de 2021, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LITIZI0S0S, ¥ == s

RESULTA:

Que, en fecha 02 de Julio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma MAZZEN
OUNEISSI PERALTA e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 335 de fecha 29 de Junio de
2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigi0S0s, =-«=«s-sssesmmsesmssmemmnemne oo

Que, en fecha 10 de Febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
interpuestu_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 26 de Mayo de 2022, el representante convencional de MAZZEN OUNEISSI PERALTA
expresd agravios; dictandose en fecha 20 de Junio de 2022 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
IE}’. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 16 de Agosto de 2022, la representante convencional de STARBUZZ TOBACCO, INC.
contestd la expresion de agravins. - rrrrmmmrmars e e e s e

Que, esta Direccion General llamo autos para resolver en fecha en fecha 29 de Agosto de 2022.----------
CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (.. )Que, ambas marcas se hallan compuestas por un solo
vocablo, del cual comparten integramente la raiz "STAR", por tanto, queda analizar las desinencias de las
denominaciones en pugna: "BASS" - "BUZZ'", como puede notarse son muy similares tanto visual como
fonéticamente. Al visualizar de seguido ambas denominaciones podemos verificar las similitudes graficas
que existen. Asi también, al pronunciar las denominaciones de seguido se aprecian las similitudes auditivas
¥ que dejan la misma impresion/recuerdo. Por estas razones, esta Direccion considera que la marca
solicitada no retne los requisitos de novedad y originalidad. Que, la marca con registro nacional
"STARBUZZ" también se halla registrada en la clase 34 y 35 en paises extranjeros, como se puede corroborar
de las probanzas agregadas al Pente pediente administrativo. (...)% -=======sssssssssmesmenmmrmmnrncnne s sens e e os

Que, se agravia el apelante MAZZEN OUNEISSI PERALTA, y entre otros argumentos expresa: ..)
Que, es cierto que mi mandante MAZZEN OUNEISS! PERALTA, en fecha 27 de abril de 2016, ha presentado
la solicitud de registro de la marca "STARBASS", para cubrir servicios en la clase internacional 35 tales como:
Servicios comprendidos en la clase 35 tales como de importacion, exportacién, comercializacion de
productos electrénicos tales como, dvd. cdmaras cctv, celulares, tablet, cables utp, conectores de audio y
video, ademas gestién de negocios comerciales, administracién comercial, trabajos de oficina. Que, niego
categoricamente que la marca de mi mandante carezca de especialidad y novedad, y :
una CONFUSION o asociacién en el publico consumidor. respecto de la marca "ZQTJ‘
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 335 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA “STARBASS’, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 23685/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI
PERALTA, ~---rs-ereseenm- e - :

e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 335 de fecha 29 de Junio de 2021 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LItigi080s, == === s=rm e e e e et e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “STARBASS",
Clase 35, Expediente N° 23685/2016, solicitada a nombre de MAZZEN.OUNEISSI PERALTA.-

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, ======-====s==sssesseeeeseaaennes :

B e L LTl EE T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 335 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “STARBASS®, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23685/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI
PERALTA. sramremnnneanans -

Que, en consecuencia, las diferencias ortograficas, visuales y fonéticas existentes entre “STARBASS" y
“STARBUZZ", particularmente en sus respectivas terminaciones, resultan suficientes para generar una
impresion de conjunto claramente diferenciada, por lo que los signos en pugna no resultan confundibles

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefalan cuanto
sigue: “(...) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN [ (.. ) s===mesmmmmsmmmmsmmmmr e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, corresponde examinar la relacion existente entre los
productos amparados por las marcas en pugna. En ese sentido, la marca solicitada pretende la cobertura de
servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, comprendiendo: “Servicios comprendidos en la
clase 35 tales como de importacion, exportacion, comercializacion de productos electrénicos tales como,
dvd, camaras cctv, celulares, tablet, cables utp, conectores de audio y video, ademds gestion de negocios
comerciales, administracion comercial, trabajos de oficina”, mientras que la marca oponente cuenta con el
registro N® 437782 en la clase 34, para: “Todos los productos de la clase 34, incluyendo tabaco argyle y nargile
(tabaco drabe) *No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra TOBACCO que forma parte de la
denominacion asi como la leyenda SINCE 2005 *Se reivindican derechos exclusivos sobre los colores negro,
gris, plateado y rojo que conforman la etigueta™y otra con registro N* 471665 en la clase 35, para: “Servicios
de administracién comercial, asi como venta al por mayor y al por menor de todo tipo de tabaco, cigarrillos,
incluyendo tabaco argile y nargile (tabaco drabe) No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra
TOBACCO que forma parte de la denominacion asi como [a leyenda SINCE 2005. Se reivindican derechos
exclusivos sobre los colores negro, gris, plateado y rojo que conforman la etiqueta."-=----=======ssssesamrmsanaane

Del cotejo de las coberturas se advierte que, si bien existe coincidencia de clase respecto del registro
N° 471665, las actividades comprendidas presentan una naturaleza y finalidad diferenciadas, toda vez que la
marca solicitada se onenta principalmente a la importacion, exportacion y comercializacion de productos
electrénicos, mientras que la marca oponente se encuentra vinculada a la venta de tabaco y cigarrillos.
Asimismo, respecto del registro N® 437782, correspondiente a la clase 34, no se advierte una identidad o
proximidad directa con los servicios de la clase 35 solicitados. En consecuencia, la_relacién entre las
coberturas resulta limitada, circunstancia que, valorada conjuntamente con las diferencias fonéticas,
ortograficas y visuales existentes entre los signos, permite descartar la existencia de un riesgo suficiente de
confusion o asociacién en el plblico consumidor, — ------esemmm e

!ﬂi‘ :';. I.. L I..
! Direccion Nacional de Propiestod Intelectual (DINAPT), Direcirices v ef excmien de sarcas en Pevaguay, pp. 147, 266 @ w 2
[ 3 &
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 175 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “STARBASS®, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 23688/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI
PERALTA. ------snzneresresnmenns - -

con los requisitos de especialidad y novedad requeridos por nuestra Ley para el registro de marcas nuevas,
(1) SwmsinammneimnendneincEnn e s A e e e i AR S S
Que, contesta el solicitante diciendo:*(..)De todo esto se desprende que los argumentos y
razonamientos empleados por el Inferior dentro del considerando de la Resolucidn recurrida se ajustan
plenamente a la verdad y conforme a derecho, sosteniendo hechos reales y concretos, apreciados de
acuerdo a los dictados de nuestra Ley de Marcas, la Doctrina y la Jurisprudencia en general. De nada vale
atacar el contenido de la resolucion recurrida de “infundada” e "incongruente” sin demostrar los vicios que
la llevan a ser considerada como tal, puesto que las razones expuestas precedentemente sirven para
demostrar suficientemente lo coherente, razonado y correcto de su contenido, ne dando lugar a posibles
contradicciones y yerros cuando gue la misma se encuentra sustentada en principios y silogismos logicos
cuya aplicacion ha sido probada correctamente,no dejando resquicios para eventuales equivocaciones.(...)"

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

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

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de la denominacién solicitada “STARBASS” (Clase
39) frente a las marcas oponentes "“STARBUZZ" (Clases 34 y 35) se advierte que la coincidencia entre ellas se
limita exclusivamente al elemento “STAR" tnico componente comin en sus respectivas estructuras
denominativas. No obstante, dicho elemento se encuentra acompafiado, en la marca solicitada, por el
vocablo “BASS", mientras que en las marcas oponentes lo esti por *BUZZ", configurando estructuras
denominativas distintas. En efecto, desde el punto de vista ortografico y visual, los signos presentan
diferencias en su extension, composicion y secuencia de letras, particularmente en sus elementos finales, lo
que modifica su impresion de conjunto y permite diferenciarlos entre si.---====ssssmmsmsssmmnesseenniaeaeaas

Que, desde el punto de vista fonético, si bien ambas denominaciones comparten el elemento “STAR",
se advierte una clara diferencia en la pronunciacion de sus terminaciones, dado que “BASS” se pronuncia
aproximadamente como “bas’, mientras que *BUZZ" se pronuncia como “buz” Esta diferencia en el sonido
final, sumada a la distinta composicion de ambos vocablos, genera una sonoridad claramente diferenciada
entre los signos, contribuyendo a que no resulten confundibles desde el aspecto fonético.--------=s-vveeeerev

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: (..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del niimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de pa!abms y la estructura de los signos {par E;empj'a los e,"emenrm denummatwos se,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 175 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “STARBASS", CLASE 39, EXPEDIENTE N® 23688/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI
PERALTA, o meimrmm e emims s o st e s e e RS A SR R e R S

T 0dCOD an
asuncion, 111 SEP 208
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma MAZZEN

OUNEISS] PERALTA contra la Resolucion N° 175 de fecha 29 de Mayo de 2020, dictada por la Direccion de
Ao WSECAIION LIDIRGHOR, I} +iie SiSeiciamanitiasdhii st rmomeibion i S s an iy i bz i sini s s et b i mieia

RESULTA:

Que, en fecha 09 de Junio de 2020 se presenta el representante convencional de la firma STARBUZZ
TOBACCO, INC. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 175 de fecha 29 de Mayo de 2020,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. «-----=====s==ssrsmsemmm e

Que, en fecha 04 de Mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpueﬁtc_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 03 de Junio de 2021, el representante convencional de STARBUZZ TOBACCO, INC.
expreso agravios; dictandose en fecha 29 de Junio 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.

Que, en fecha 13 de Diciembre de 2021, la representante convencional de MAZZEN OUNEISSI
PERALTA contestla expresiOn de aravion, s iesee oo e e et nee

Que, esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha en fecha 06 de Enero de 2022.-----------
CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: (. )Que, sometidas las marcas en pugna en un analisis,
encontramos que, en cuanto al plano denominative, surge que el solicitante es distinto a la marca
oponente. Que, analizando las marcas "STARBASS" (marca solicitacda) vs. “STARBUZZ" (marca oponente)
encontramos que pueden coexistir pacificamente en el mercado, debido a que se encuentran en clases
totalmente diferentes, como también cuentan diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen
asolutamente inguibles.« (... )i srwsmmssimssemnntrmmaa e an s e i i e e e

Que, se agravia el apelante STARBUZZ TOBACCO, INC., y entre otros argumentos expresa: (... }Por
tanto, afirmar que las marcas en conflicto poseen diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que las
hacen absolutamente distinguibles es totalmente falso y carece de asidero, pues las referidas
modificaciones no constituyen elementos capaces de otorgar la distintividad y originalidad necesanas para
distinguirla de marcas preexistentes y como para hacer viable su registro, por lo que la solicitud de registro
de la marca STARBASS carece de elementos distintivos propios. Cabe recordar que la principal
caracteristica del signo marcario es su earécrer dis rmrwa su ca.l’:dad de distinguir los productos o serwum
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 175 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “STARBASS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 23688/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI
oYY ——— e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “STARBASS",
Clase 39, Expediente N° 23688/2016, sc:hcltada a nombre de MAZZEN OUNEISSI

f’r-_ = \
Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, =-----=====---- it s

e




DIRECCION MACIOMAL DE
@ PROPIEDAD % GOBIERNO it | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resolucion N*® k, 9 g 1

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 175 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “STARBASS", CLASE 39, EXPEDIENTE N* 23688/2016, SOLICITADA POR MAZZEN OUNEISSI
PERALTA.---m--e--

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN /[, (.. ) ==semsemmmmssm e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, corresponde examinar la relacion existente entre los
productos amparados por las marcas en pugna. En ese sentido, la marca solicitada pretende la cobertura de
servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, comprendiendo: “Servicios comprendidos en la
clase 39 tales como distribucién, reparto, embalaje y almacenamientos de productos electronicos tales
come dvd, cctv, celulares, tablet, cables utp, conectores de audio y video", mientras que la marca oponente
cuenta con el registro N° 437782 en la clase 34, para: “Todos los productos de la clase 34, incluyendo tabaco
argyle y nargile (tabaco drabe) *No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra TOBACCO que
forma parte de Ja denominacion asi como la leyenda SINCE 2005 *Se reivindican derechos exclusives sobre
los colores negro, gris, plateado y rojo que conforman [a etiqueta”y otra con registro N°® 471665 en la clase
35, para: “Servicios de administracion comercial, asi como venta al por mayor y al por menor de todo tipo de
tabaco, cigarrillos, incluyendo tabaco argile y nargile (tabaco drabe). No se reivindican derechos exclusivos
sobre la palabra TOBACCO que forma parte de la denominacién asi como la leyenda SINCE 2005. Se
reivindican derechos exclusivos sobre los colores negro, gris, plateado y rojo que conforman la etiqueta.” -

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 pg comparten la misma
clase del nomenclador internacional, —«-essesemmm s s

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 y servicios plenamente distinguibles:. — e e

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.------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 175 de fecha 29 de Mayo de X
de Asuntos Marcarios Litigiosos, ----=-========-ssmsmamemnamaaas 5 -

' Direceion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Direcirices pare ef examen de marcas en Paraguay, pp. |
s Swewons dinapi gove oy portnl v propiedad-mdustoal marcosdirgcinces
¥ [Hrecowin Maciomal de Propeedad [ntelectual, (2025) Preevérver pare of Exumen de Maror en Faragaay.

118 ERL sy hinaplavvpys pormal sy 3 propsedad - induserial S more as s directrice
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1203 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON
(SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 22855/2020 A NOMBRE DE BIOMEDICA DE
T 1\ N —— — ‘e

la condicion a que se ha arribado en numerosos fallos judiciales sobre confundibilidad, a tal punto de
formar JURISPRUDENCIA de la Corte Suprema de justicia, en el sentido de que dos marcas en litigio no
resultan confundibles 51 SON DISTINGUIBLES entre si. (...) .--======-mm=s s e e e e

Por tanto, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma BIOMEDICAL INDUSTRIA Y COMERCIAL S.R.L., y la consecuente coexistencia o
no de las marcas BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON (SlDGﬁN} Y
ETIQUETA (solicitada en clase 35) y la marca BIOMEDICAL (registrada en la clase 35), —--------seememcmmonnnnes

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
J gld B
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con
y cuyo obj
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
O T T . =o v eme e e e e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A.
QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON (SLOGAN) Y ETIQUETA" en la clase 35, con la marca oponente
“BIOMEDICAL" registrada en la clase 35. —«+=ssmsesrermmmsmmesme s e s s e e e s e e e s e

BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A.
QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON (SLOGAN) Y ETIQUETA  (marca solicitada) y,

BIOMEDICAL (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, — s e 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 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 no sus partes integrantes

Que, analizando los aspectos ortogrifico y fonético de la marca solicitada “BIOMEDICA DE
PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente
“BIOMEDICAL®, se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento “BIO", presentan
diferencias relevantes en su estructura y terminacion. En efecto, la denominacigs solicitade-seencyentra
conformada por un slogan, en su conjunto, que le otorgan una estructura y sono Opids, mieniras
que la marca oponente “BIOMEDICAL" presenta una composicién mas breve‘f una tel aciapiclaramente

diferenciada. Por tanto, las diferencias existentes en su estructura ortugr:&ﬁa'a de‘
x :

' Derechio de Marcas. Jorge Otamends. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANG: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1203 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON
(SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 22855/2020 A NOMBRE DE BIOMEDICA DE
PARAGUAY S.A. -====-sessmmmssamansnnn T ——

Asuncidn, ,1.| OtP EUEE

VISTOS: los recursos de apelacion interpuesta por el representante convencional de
BIOMEDICAL INDUSTRIA Y COMERCIAL S.RL. en contra de la Resolucion N* 1203 de fecha 10 de
Noviembre de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -=--==s====ssssassessammeanniies

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de BIOMEDICAL
INDUSTRIA Y COMERCIAL S.R.L. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1203 de
fecha 10 de Noviembre de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ---------------------

Que, en fecha 26 de Junio de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
iI'ItEl'PUE'StD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 26 de Septiembre de 2023, el representante convencional de BIOMEDICAL INDUSTRIA
Y COMERCIAL S.R.L. expreso agravios; en fecha 06 de Diciembre de 2023, la representante convencional
de la firma BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. presento el escrito de contestacion de los agravios, Que, esta
Direccion General en fecha 12 de Diciembre de 2023 se llam6 Autos para Resolver, «----==s==sssssmmssnmsaznsaaaee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna:
BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON (SLOGAN) (marca solicitada) vs.
BIOMEDICAL (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que las mismas poseen
elementos que las diferencian en los planos visual, fonético e ideolégico, Comparten la particula
BIOMEDICA en la raiz de sus denominaciones, pero poseen otros elementos que las distinguen visual y

L

T o L L L 11 O e S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BIOMEDICAL INDUSTRIA Y COMERCIAL S.R.L. vy
manifiesta: “(...)Que, a lo dicho en el parrafo anterior se debe agregar el hecho de que se trata de los mismos
servicios, por lo que la apreciacion a la hora de discernir si son marcas confundibles a no, debe ser mas
RIGUROSA y no mas FLEXIBLE como pretende la adversa, puesto que serian consumidores afectados con
los mismos sintomas que podrian adquirir los productos de la adversa creyendo de que se trata de los
productos fabricados por mi mandante, Que, la marca "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. queremos estar en
tu corazon (Slogan)," solicitada por la adversa provoca una MISMA IMPRESION en la mente de los
consumidores por lo que es SUSCEPTIBLE DE CAUSAR CONFUSION en relacion con la marca y los
productos y servicios de mi mandante, razén por la cual, el publico consumidor se vera irremediablemente
inducido a error sobre la procedencia de los servicios que pretende distinguir la marca opuesta.(...)” ---------

Que, la representante convencional del solicitante BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. presenta el
escrito de contestacion de la expresion de agravios y entre otros argumentos dice “...)La marca solicitada

CONJUNTOS como SUCESIVAMENTE, es posible apreciar que las mismas poseen é
diferencian en los planos visual, fonético e ideologico. Como también quedé dichg si biefi ¢

s | ! .'-.'-‘ la
palabra BIOMEDICA poseen otros elementos por demds importantes que las hace IHJ'S TING
2 g

'—*’i,‘ a

=
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1203 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON
(SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 22855/2020 A NOMBRE DE BIOMEDICA DE
PARAGUAY S.A., +—--sseerrscmssosnssasassssiananssnanssasnssmssssnsanansansnss e — -

*

disposicion, tipografia, colores, elementos figurativos y componentes adicionales que integran cada
conjunto marcario, circunstancias que deben ser valoradas al efectuar el cotejo desde el punto de vista

marca solicitada: marca oponente:
BIOMEDICA

. +3I0MEDICAL

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas BIOMEDICA
DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 35 y la marca
oponente BIOMEDICAL registrada en la clage 35, —------memmmmmmm oot

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, distintas 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° 1203 de fecha 10 de Noviembre de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «-=ssssessesssssmmssmmmmsennsnenansanscanes

Art 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

“BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON (SLOGAN)
Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N® 22855/2020, solicitada a nombre de

BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A, —-----reseneseazzeec: s

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------s-mmsemeror ff}_# -----------------------------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1203 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. QUEREMOS ESTAR EN TU CORAZON
(SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 22855/2020 A NOMBRE DE BIOMEDICA DE
PARAGUAY S.A. A ——

Resolucién N®

pronunciacién y sonoridad disimiles, por lo que los signos no resultan confundibles desde los aspectos
ANAZAAOS s = m e n i S s ma e st e m e e e s i S £ A R A A R A R SRR S e e m SR A s e e e
Que, ahondando aun més en el andlisis respecto al slogan o frase publicitaria, el Dr. Jorge Otamendi,
en su obra DERECHO DE MARCAS dice: “La frase publicitaria debe comportar una cierta creacién y tiene,
ademds de su cardcter publicitario, una funcién identificatoria. Importante funcion ya que serd el vinculo
entre la marca y el publico consumidor.” Expresa ademas Otamendi: */a cuestidn esencial deberia sersi el
slogan es también usado como marca. Esto significa que debe ser asi usado para identificar al duerio de la
marca como origen de los productos. El requisito es no que la marca identifique qué son los productos sino
de dénde vienen .../.. El slogan es una locucién dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de
otras e identificar (aunque sea secundariamente, como afirmacién de una marca bdsica) un producto, linea
de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa”../... "los
slogans desemperian el papel de un elemento individualizador y, precisamente por asi hacerlo,
contribuyen a que el publico consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a
que el empresario cuente con un medio mds (cuya eficacia suele estar en relacién directa con la
originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el
Mercado” ----=--==ssssmcrerersmresanrsner e nan e et e e ne A e nna e ns s e

Respecto, a la raiz "BIO", las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™
aprobadas por Resolucion n.® 259/2025, sefiala cuanto sigue: *(...) 334 Elementos y partes de palabras .../...
Esos elementos verbales deben permanecer libres para su uso por cualquier competidor en el mercado.
Debido a su naturaleza descriptiva de las caracteristicas que indican, no son distintivos y no podrian
funcionar como marcas, en general o respecto de ciertos productos o servicios. .../.. Por ejemplo, la Oficina
podra denegar el registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados
aisladamente ../.. “eco”, *bio™ descriptivo de producido de forma ecoldgica u orginica o que sigue
determinadas normas respetuosas del medio ambiente(...)" —--«===ssessemm st

En concordancia con lo sefilado, debe tenerse presente que la proteccion marcaria no se extiende a
elementos o particulas que, por su caricter comin o descriptivo, carezcan de fuerza distintiva por si
mismos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no ven por si mismos el signo distintive.”. En consecuencia, la proteccién de las marcas
se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos considerados de manera aislada. Por ello,
la proteccion otorgada a la marca oponente se circunscribe al conjunto del signo denominativo tal como
fue registrado, sin conferir exclusividad sobre sus elementos individualmente considerados (las letras
B-1-O-M-E-D-I-C-A-L), pudiendo estos formar parte de otra marca siempre que el signo posterior incorpore
elementos que permitan diferenciarlo. — - seses s

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompaiia. En efecto, la marca solicitada presenta
la denominacion “BIOMEDICA" en letras mayisculas estilizadas, de contorno color verde, acompariada de
la expresion “de Paraguay s.a.” en color azul, asi como del slogan “queremos estar en tu corazén” dispuesto
en la parte inferior y de una linea horizontal de color rojo que atraviesa la composicién. Por su parte, la

maylsculas de disefo particular y coloracion predominantemente roja, precedada Jpor
figurativo en forma de cruz de color verde. En consecuencia, si bien ambas etiquétas p b
elemento denominativo principal la expresion "BIOMEDICA", se advierten diferencias

* "DERECHO DE MARCAS" - [orge Otamend|. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2017, Pag, 53
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1489 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PRO-LABS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83883/2020, SOLICITADO POR PROSALUD FARMA S.A.. —-========-

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusidn entre la solicitud de registro de la marca “PRO-LABS", Clase 35 y la marca base de rechazo
“IMPROLABS®, Clase 05 == =sconsmrmmserremsapsessmnnssnnemmnsnsnne sesnessanansnesnpnesspesemens asmamasesn o sennnamee—

Que, del cotejo ortografico y fonético entre la marca solicitada “PRO-LABS” y la marca base de
rechazo “IMPROLABS”, se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de
vista visual y auditivo, toda vez que ambas denominaciones comparten integramente la secuencia
“PROLABS", diferenciandose tinicamente por la incorporacion del prefijo “IM”™ en la marca base de rechazo
y por el uso del guion en la marca solicitada. En efecto, la confrontacion de "PRO-LABS” e “IMPROLABS”
permite apreciar una estructura denominativa semejante, tanto por la disposicion de sus letras como por su
sonoridad. Si bien la marca base incorpora el elemento “IM", dicha diferencia resulta insuficiente para
neutralizar las semejanzas existentes, atendiendo a la impresion de conjunto con la que el consumidor
percibe e identifica los signos. En consecuencia, las similitudes ortograficas se proyectan igualmente en el

plano fonético, generando una impresion auditiva semejante. ===-ss=sssssssssremmmsmmesr e
PRO-LABS (marca solicitada), y
IMPROLABS (marca base de rechazo)

Que, en relacién con lo expuesto precedentemente, resulta pertinente sefialar que la doctrina
marcaria reconoce la similitud ortogréfica: “Es quizds la mas habitual en los casos de confusion. Se da por la
coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de
vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas
confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus® y "Domus” (524), "Bretén" y "Eretén" (532). "Mdxima® y
T R T s s B A R i e 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 base de rechazo “IMPROLABS" se encuentra registrada en la ¢lase 5 para los Todos los articulos de la
clase 5 (CINCO) de la Resolucion N* 2 del afio 2019: mientras que la marca en tramite de registro
“PRO-LABS” solicita la cobertura para los servicios “SIMPORTACION,EXPORTACION,COMERCIALIZACION
Y VENTA DE MEDICAMENTOS,INSUMOS Y EQUIPOS HOSPITALARIOS Y MEDICOS comprendidos en la
clase 35 del nomenclador internacional.—----e-ceseemr e e e e

Que, si bien las marcas en conflicto se encuentran comprendidas en clases diferentes, ello no impide
advertir una relacion de afinidad entre sus coberturas, toda vez que la marca base de rechazo
“IMPROLABS", registrada en clase 5, ampara todos los articulos comprendidos en dicha clase, mientras que
la marca solicitada *PRO-LABS®, en clase 35, comprende servicios de importacién, exportacién,
comercializacién y venta de medicamentos, insumos y equipos hospitalarios y médicos. En consecuencia,
ambas coberturas se encuentran vinculadas al mismo ambito comercial y farmacéutico, c'&gznrrs’mnmg que
sumada a la semejanza denominativa existente, incrementa el riesgo de confusion o asocﬂc‘l Oy

Que, encontramos ademas en la doctrina marcaria otras consideraciones aptieabfgs al cas
que impedirian una posible coexistencia. Respecto a la confusién entre marcas que no disg 4

! "DERECHO DE MARCAS™ = Jorge Otamendi. 35° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1489 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PRO-LABS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 83883/2020, SOLICITADO POR PROSALUD FARMA S.A., —---sesex=-

Asuncion, 1 1 Q”‘ m?ﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PROSALUD FARMA
S.A., contra la Resolucién N2 1489 de fecha 07 de Septiembre de 2021, dictada por la Direccion de Marcas ;-

RESULTA:

Que, en fecha 19 de Abril de 2023, se presenta el representante convencional de PROSALUD FARMA
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1489 de fecha 07 de Septiembre de
2021, dictada por la Direccion de Marcas.------=---==-mmmmmmm o

Que, en fecha 25 de Agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
L 8T R

Que, en fecha 03 de Octubre de 2023, el representante convencional de PROSALUD FARMA S.A.
expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 22 de Enero de 2024, ------=-mmsmmmm e e e s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..)Que la solicitud de registro de la marca PRO-LABS ha
sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: expediente
Denominacion IMPROLABS Clase 5 Registro 506922 Titular Guido Juan Michelagnoli Ayala [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, 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.(...)" .—------=-=smsammceecaas

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: “(..)Que, entre la marca
solicitada por mi mandante "PROLABS" solicitada para amparar y proteger los Servicios descritos en la clase
35, y la marca "IMPROLABS" registrada para amparar y proteger Productos descritos en la clase §
(antecedente considerado por la Direccion de Marcas) NO EXISTE POSIBLIDAD ALGUNA DE
CONFUSION. Que al ser analizadas estas denominaciones en forma sucesiva PROLABS / IMPROLABS,
PROLABS / IMPROLABS, claramente se puede observar que estas no dejan el mismo recuerdo en el
consumidor, dada las marcadas diferencias existente en la primera silaba de la marca ya registrada, donde
se descarga toda la fuerza de voz de la citada denominacion, circunstancia que la tornan diferentes y

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

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 legislaeiin marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a J4 hora de considerar la
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechgs o mteres 05
como el derecho a constituir una marca. - ----___LE*_‘“__ 4



DIRECCHON MACIOMAL DE

% PROPIEDAD 4% GOBIERNO vi1. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resniudﬁnﬂ'ﬂ_g 9 3

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1489 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PRO-LABS", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 83883/2020, SOLICITADO POR PROSALUD FARMA S.A.. —<=-----=--

productos, manifiesta el Dr. Otamendi: “En clases distintas, la confusion puede darse por algunas de las
siguientes circunstancias: Mismo género de productos.. Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas
clases pueden tener por su naturaleza, funcion o uso una misma finalidad y esto puede ser también una
fuente de error o confusion .. I : Un servicio de reparacién de
televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las marcas de ambos
SO COTIIIIDIEE ™ e e i cmccmc e rcsiesn s mmm s s s e nam e e e e s e e e i fee S e S S e S e

Que, ésta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de

la Ley N°® 12354/358, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion

o de asociacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para
el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y
que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusién al inducir a confusion o asociacién a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comn, resulta inviable la
coexistencia pacifica entre 1as Mismag, —---—-mrmmm i e e e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 22
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, ------s-=ee--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1489 de fecha 07 de Septiembre de 2021 dictada por la
DiIreccion de Marcas, -« ««-esssese e s

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PRO-LABS”, Clase 35,
Acta N° 83882/2020, solicitada a nombre de P

Art. 32 NOTIFIQUESE. --+=-===ssssssssasmssanmasaaaacans e

SDERECHO DE MARCAS™ - Jorge Otamendi, 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 579 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMMANDER’", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17673/2022, SOLICITADO POR GLYMAX
PARAGUAY S.A.,—---ssrssmsemsasmnsnncsacansecans - S,

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpues[ﬂ‘ ________________________________________________________________________________________________________________________

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
confusion entre la solicitud de registro de la marca “COMMANDER", clase 05 y la marca oponente
PR ANLY o0 15, s s memm i et e s e S S e G

Que, del cotejo ortogrifico y fonético entre la marca solicitada *COMMANDER" v la marca oponente
“COMMAND", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de vista visual
y auditivo, en razén de que ambas denominaciones comparten integramente |a estructura “COMMAND",
diferenciandose Gnicamente por la adicién de la terminacion *-ER” en la marca solicitada. En efecto, al
confrontar las denominaciones COMMANDER y COMMAND, se aprecia que presentan una configuracion
grafica y fonética altamente semejante, tanto por la coincidencia de la totalidad de sus elementos
denominativos principales como por la disposicion y secuencia de sus letras, siendo COMMAND el
elemento predominante y distintivo comin a ambos signos. Si bien la marca solicitada incorpora la
terminacion “-ER", dicha adicion resulta insuficiente para conferirle una individualidad capaz de
neutralizar el riesgo de confusion o asociacién, atendiendo a la impresion de conjunto con la que el
consumidor medio percibe e identifica las marcas, .« smeem e

En consecuencia, las similitudes ortogrificas se proyectan también en el plano fonético, pues, al ser
pronunciadas de manera sucesiva, generan una impresion auditiva semejante, derivada de la coincidencia
de sus elementos iniciales y de la conservacion de la misma secuencia fonética predominante. En el
siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes graficas y fonéticas existentes entre las marcas
BT O b s e e e e e e i i e R L i e B e e e S e

COMMANDER (marca solicitada), y

COMMAND (marca oponente)

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 oponente “COMMAND” se encuentra registrada en la clase 05 para los todos los productos de la
clase 5. con especialidad HERBICIDAS; mientras que la marca en tramite de registro *COMMANDER"

solicita la cobertura para los productoes: “Todos los productos comprendidos en la clase 5 (CINCO).”
comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional. Facilmente se colige, que el contenido de
la cobertura es similar y por ende, el consumidor podria caer en confusion pues las marcas en pugna no

solo presentan similitud grafica y fonética, sino que ademis que protegen productos de la misma clase 05,

razon por la cual las posibilidades de asociacion de la marca solicitante con la oponente, se ven
T 4T T S

idénticas o similares a otras anteriores, dlmendﬂ “La esencia de una marca esta en fj p
otros en eJ' uso de marcas conmnd;hfea Nada mas r:onﬁmdjbﬁe que una marca idéntida.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 579 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMMANDER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17673/2022, SOLICITADO POR GLYMAX
PARAGUAY S.A..

Asuncién, [ 1 CEP 20/

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A. contra la Resolucion N2 579 de fecha 21 de Junio de 2024, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos, ¥, ==-c-=s=ssrseesos s e e e e s s st st e e e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 16 de Agosto de 2024, se presenta la representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucian N2 579 de fecha 21 de junio de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIgIos0s, =--===ss==sssmssessmomsmemmsenn st s aatans s s

Que, en fecha 20 de Septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
e T BRI, s o e e e s b S L G A S e e o e S A A 255

Que, en fecha 25 de Octubre de 2024, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A.
expreso agravios; en fecha 04 de Noviembre de 2024 esta dependencia administrativa tuvo por presentada
la expresion de agravios y ordendé el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. —-------sseeecesaacnceanaes

Que, en fecha 13 de Mayo de 2025 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
defado de usar y llama a Aubos para resolVer.ss-sssse=srssmm et e et e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.. )JQue, entre Ja denominacicn solicitada se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion, se percibe
que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético,
visual y conceptual. Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retne las condiciones basicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.Que, en razon
de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el publico consumidor puede verse
inducido a error, y causar una confusion entre las mismas, ademas debemaos tener presente que las marcas
en cuestion tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 05, lo que nos da la pauta que
l2 oposicidn sea deciarada procedente.(.,)" === --r=stm=sr==rsmesresseasseeranassensannseonneasen s e—aamessmenaeannay

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: (..)JComo se puede constatar, que
aunque LA CLASIFICACION DE NIZA SON IDENTICAS, los productos que protegen, NO POSEEN
RELACION ALGUNA. Que el registro peticionado por la solicitante no corresponde a IDENTICOS
productos, por ende los "fundamentos de oposicion de la firma oponente’, no se encuentran afectados por
la Solicitud de Marca del peticionante, conforme se puede constatar en las especificaciones precedentes.
NO EXISTE SIMILITUD ALGUNA EN LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LAS CLASES QUE
PROTEGEN...///..Que con este estudio, mis que acertado, constatamos que ambas marcas no poseen atisbo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 579 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMMANDER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17673/2022, SOLICITADO POR GLYMAX
PARAGUAY S.A..

tinica.™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizas la mas habitual en los casos de
confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), *Umus" y "Domus” (524), "Breton" y "Ereton”
(532), Maxima" y Maxim 8 (537 ). e e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de Jos 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 confusion ne es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion 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 la segunda puede ser una imitacion de [ primera™, —-------=--=-=srmms e

Que, ésta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de

la Ley N° 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion

0 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 confusién o asociacion a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la
coexistencia pacifica entre |as MisSmas, «-«s=s-sssre e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N*® 1294/98 de Marcas; ésta Direccidn General arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas COMMANDER solicitada en la clase
05 y COMMAND registrada en la clase 05, por tanto, corresponde confirmarla resolucion recurrida.----------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 579 de fecha 21 de Junio de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos, s«-s-ssesssssmmmimmn e

Art 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “COMMANDER", clase
05, Acta N® 17673/2022, solicitada a nombre dé SA., —-mmmeean

Art. 32 NOTIFIQUESE, ------=--sssresmeeemenaeee r-’ : S, AT (. W

""DERECHO DE MARCAS™ - Jorge Cramendd, 3 Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2007
* *DERECHO DE MARCAS® - Jorge Otamendi. % Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2047
' Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Supenntendencia de Indusinta y Comencio. Colombaa, 2005,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 578 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMMANDER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17675/2022, SOLICITADO POR GLYMAX
PARAGUAY S.A. -t eeninaa e - memmmeseseeecssseeeeaaee

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca “COMMANDER", clase Ol y la marca oponente
*COMMAND?”, Clase 05, ==-==s=nssssmssmmssmmmssmnmsnmnsmcamms s os et oo cooosoimsomsmsmmmsmmememmsmmmssanssmansmmnnsmnnssen

Que, del cotejo ortogrifico y fonético entre la marca solicitada “COMMANDER" y la marca oponente
*COMMAND", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de vista visual
y auditivo, en razon de que ambas denominaciones comparten integramente la estructura “COMMAND”,
diferenciandose tinicamente por la adicion de la terminacion “-ER® en la marca solicitada, En efecto, al
confrontar las denominaciones COMMANDER y COMMAND, se aprecia que presentan una configuracién
grafica y fonética altamente semejante, tanto por la coincidencia de la totalidad de sus elementos
denominativos principales como por la disposicion y secuencia de sus letras, siendo COMMAND el
elemento predominante y distintivo comn a ambos signos. Si bien la marca solicitada incorpora la
terminacién *-ER", dicha adicién resulta insuficiente para conferirle una individualidad capaz de
neutralizar el riesgo de confusion o asociacion, atendiendo a la impresion de conjunto con la que el
consumidor medio percibe e identifica las marcas. ,----==-====rsmmsmmm el

En consecuencia, las similitudes ortograficas se proyectan también en el plano fonético, pues, al ser
pronunciadas de manera sucesiva, generan una impresion auditiva semejante, derivada de la coincidencia
de sus elementos iniciales y de la conservacion de la misma secuencia fonética predominante. En el
siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes grificas y fonéticas existentes entre las marcas
Y N O e e e s s e a2 e o i S e i S B A A

COMMANDER (marca solicitada), y
COMMAND (marca oponente)

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la

marca oponente "COMMAND?” se encuentra registrada en la clase 05 para los todos los productos de la
clase 5. con especialidad HERBICIDAS: mientras que la marca en tramite de registro “COMMANDER"

solicita la cobertura para los productos: *Todoes los productos comprendidos en la clase 1 (UNO).”
correspondientes a la clase 01 del Nomenclador Internacional. En tal sentido, si bien los signos se
encuentran comprendidos en clases diferentes, existe una relacion entre los productos protegidos,
atendiendo a que los herbicidas constituyen productos destinados al ambito agricola y pueden guardar
estrecha vinculacion con productos quimicos comprendidos en la clase 01, particularmente aquellos
destinados a la agricultura. Por consiguiente, considerando que las marcas en pugna presentan, ademas,
una evidente similitud grafica y fonética, las posibilidades de que el consumidor establezca una vinculacién
0 asociacion entre ambos SIgNOS $€ VEN aCreCentadas, ==« ===s==sssms st me e e

Que, encontramos ademds en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicab'f’es al -g5¢
que impedirian una posible coexistencia. Respecto a la confusion entre marcas que fio dis
pmductns manlf esta E'| Dr. Dtamendl “En clases d:strntas la canﬁ.:smn puede éfame )

clases pueden tener pur su naturaleza, funcién o uso una misma finalidad y esto pﬁ@de o T
fuente de error o confusion ... Confusion entre productos y servicios: Un servicio de- reparac-.ié de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 578 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMMANDER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17675/2022, SOLICITADO POR GLYMAX
PARAGUAY S.A. —n-reresmrmrememmmmrsrmememsm e e e -

i? ] E_;f:] IR
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VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A. contra la Resolucién N2 578 de fecha 21 de Junio de 2024, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigingios, ¥} -=-=sr===rrrreseseesrestasesesuasestassnisnstnnmmtoenssnmnnsass e sno e paan s ane sane s cannis

RESULTA:

Que, en fecha 16 de Agosto de 2024, se presenta la representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 578 de fecha 21 de Junio de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s, ««-=-«--ssssssmmmmme s incaans

Que, en fecha 20 de Septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
AP S IR PRI, s e e e S MR e B S Sl A i P L GRS i

Que, en fecha 25 de Octubre de 2024, e| representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A.
expreso agravios; en fecha 04 de Noviembre de 2024 esta dependencia administrativa tuvo por presentada
la expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley, —----sceemmmiocnciccienns

Que, en fecha 13 de Mayo de 2025 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolVer.---==s-==rsmmcom s oottt e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)Que, al cotejar las marcas solicitada
COMMANDER y COMMAND oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada
tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. 5i bien tiene importancia el analisis de las partes de
los signos en pugna, lo que realmente importa es la vistén de conjunto. ¥, desde este punto de vista,
presentan un ineguivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusion directa tomar una marca por
otra) como a la indirecta considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién). Que, entre la
denominacién solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible can la
marca base de la oposicion, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.(..)" —=======r=mrssmemesmr et

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(..)JQue podemos observar la
similitud en las marcas en conflicto, asi como también la identidad de las clases de las marcas enfrentadas,
dado que la peticion de inscripcion la marca "COMMANDER", ESTA BASADA PRINCIPALMENTE EN
VARIOS ASPECTOS A SABER, ENTRE ELLAS LAS DIFERENCIAS DE CLASES - CLASE 01 LA SOLICITADA -
CLASE 05 LA OPONENTE Y PRODUCTOS, CONFORME SE DESTACA EN EL MISMO PARRAFO. {...)"-=======~

Que, el solicitante no contestd el traslado de la expresion de agravios, por lo que se la declar6 en
rebeldia y se llamé a autos para resolver, ——-----eeeemsomeee e - smmaana o oo
Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver suhreilij'prute a0 ng'del recurso
HIbETPAIEELO; #svversresssanresserensmnsmensnnenonsrnreyanssnmssnsannysamar s oy B s Gt
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 578 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMMANDER", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 17675/2022, SOLICITADO POR GLYMAX
PARAGUAY S.A.. -

televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las marcas de ambos
son confundibles..”. Y acertadamente menciona sobre la similitud ortogréfica: “Fs quizds Ja mas habitual
en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello,
desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus”
(524), "Bretdn"y "Ereton” (532), "Mdxima" y "Maxims® (33770 --mmrrmmrms e s

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, 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, “fa confusion 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 la segunda puede ser una imitacion de la primera™. ===« sseees s

Que, ésta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de

la Ley N® 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar fiesgo de confusion

o de asocjacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para
el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y
que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusién al inducir a confusién o asociacion a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la
coexistencia pacifica entre Jas Mismas; = srmsrsm s s e oot s s e i S e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N® 129498 de Marcas; ésta Direccion General arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas COMMANDER solicitada en la clase
05 y COMMAND registrada en la clase 05, por tanto, corresponde confirmarla resolucién recurrida.----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 578 de fecha 21 de Junio de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s, =« --=-=sssssememmmmmmnmenman e ainsna e eanaes

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “COMMANDER”, clase
05, Acta N° 17675/2022, solicitada a nombre de GLW ARAGUAY S.A. —----------

Art. 32 NOTIFIQUESE. ------rsseesesssssamnnsaenen e e

'“DERECHO DE MARCAS™ = Jorge Otamendi. 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
4 “DERECHO DE MARCAS® — orge Otamendi. 9 Ed. CARA, Abeledo Perrot, 2017
' Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, 2005,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 096 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CALMEX", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 17754/2023, SOLICITADO POR
GIBRALTAR (UK) LIMITED.

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
j:I'ItEl'PUES[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 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 “CALMEX”", clase 31 y la marca oponente “CALMEX",

Lo e

Que, del cotejo ortogrifico y fonético entre la marca solicitada y la marca oponente, se advierte una
elevada similitud visual y auditiva, toda vez que ambas comparten integramente el elemento denominativo
“CALMEX", circunstancia que determina una coincidencia relevante en su estructura y sonondad. Si bien
cada signo presenta elementos adicionales que permiten diferenciarlos en cierta medida, la presencia de
“CALMEX" como elemento comin adquiere particular relevancia al momento de valorar la impresion de
conjunto, pudiendo generar riesgo de confusion o asociacion en el consumidor.--=-=-«=ss=semssreemmeannaeeens

CALMEX {marca salicitada), y
CAILMEX (marca oponente)

Que, del analisis integral de los signos confrontados, se advierte que la marca solicitada *CALMEX"
presenta una coincidencia plena con la marca oponente “CALMEX", al reproducir integramente su
estructura denominativa. Cabe sefalar, asimismo, que la solicitud de autos corresponde a una marca
denominativa, sin elementos grificos o de disefio que aporten distintividad adicional, por lo que no se
advierten elementos que permitan diferenciarla de la marca oponente o neutralizar las semejanzas
existentes entre ambios SEIIOs == s e i i S s sat fai e S a s g oS a e S e et s S e i

Que, ésta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2¢ de

la Ley N® 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion

0 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 comiin, resulta inviable la
coexistencia pacifica entre |as MiSMas. ---«-=-=erserermmmmm e e e e e s

En tal sentido, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la
marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusién siempre que se pueda inducir a confusién o
asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer
que tienen un origen comiin, el comprador podria caer en confusion pues, las marcas analizadas no solo
presentan similitud ortografica y fonética, sino que serian comercializadas en los mismos lugares, por lo

que se incrementa la posibilidad de confusion. —---s-csossmmmmsmessi e
/ N

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforms-aTe dispuesto

en el articulo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta [?j:ecciﬁr_i"l', ' a4 la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 096 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *“CALMEX", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 17754/2023, SOLICITADO POR
GIBRALTAR (UK) LIMITED. —----=---s-=sszsnrssnmreazces i s

Asuncién, (171 SEP 2008

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de GIBRALTAR (UK)
LIMITED contra la Resolucién N2 096 de fecha 27 de Febrero de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos
MarCarios LIt gI0808, ¥, «ommmm s e e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de Abril de 2025, se presenta la representante convencional de GIBRALTAR (UK)
LIMITED e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N2 096 de fecha 27 de Febrero de 2025,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIOS0s, «=+-----s--sssssssmmstmmme s

Que, en fecha 21 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
iy oL o

Que, en fecha 10 de Diciembre de 2025, el representante convencional de GIBRALTAR (UK) LIMITED
BN PTRSO A AV I0S, == === = s e S R e e s s o

Que, en fecha 03 de Marzo de 2026, se presenta la representante convencional de GRAMON
PARAGUAY S.A.CLELA., y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccién General tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de Marzo de 2026.------------2----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)Que, en razén de las identidades existentes entre
la marca solicitada y la oponente, el piblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una
confusion entre las mismas, ademas debemos tener presente que las marcas en cuestién tienen por
finalidad distinguir productos relacionados, Que, al cotejar las marcas solicitada CALMEX y CALMEX
oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente 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 lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una marca por
otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).-(...)" —===========-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: (... JEn este sesgo, se ha sostenido en
numerosos fallos que el registro de una marca en una determinada clase no equivale al registro en otra
clase, o en todas las clases, por lo que el titular de una marca registrada no puede oponerse a que la misma
denominacion sea utilizada para cubrir productos o servicios distintos. Siendo esto asi, encontramos que el
Oponente ha promovido la oposicién de manera arbitraria, en contravencién a lo establecide en los
articulos 7y 15 de la Ley de Marcas, buscando ejercer el derecho de manera abusiva.(...)",=-========sszsssssessans

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de GRAMON PARAGUAY
S.A.CLFLA., y manifiesta: “(..)Niego categoricamente que la marca CALMEX posea los requisitos de
distintividad y caracteristicas propias, requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas
requeridas por nuestra ley. Para que una marca sea distintiva, debe sersuﬁ::‘.ienren;aa_tq erginalpara forzar
la atencion (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (n ""d ) Al s
otra marca preexistente y siendo una copia evidente de ella, ademis de estar amb: a
la marca solicitada carece de especialidad y novedad.(..)” — R o e Sy k| et -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 096 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CALMEX”", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 17754/2023, SOLICITADO POR
GIBRALTAR (UK) LIMITED, —-------ss=zntsacssnsses

conclusién de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas CALMEX solicitada en la clase 31 y
CALMEX registrada en la clase 05, por tanto, corresponde confirmarla resolucion recurrida.-------------------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 096 de fecha 27 de Febrero de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. «-----=====ressmmmmemmm s

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *CALMEX", clase 31,
Acta N° 17754/2023, solicitada a nombre de/GIBR:

/.
Art.32  NOTIFIQUESE.------------cseerernanaas e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 095 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CALMEX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17864/2023, SOLICITADO POR
GIBRALTAR (UK) LIMITED, —--=--=+s-ssssssaumsesmmsssesssmssmmmsmmnnnsnns

cita en el escrito de oposicién al cual me remito, protege servicios de la clase 5, misma clase y rubro que la
marca CALMEX solicitada por la parte adversa. (..)" —=========memmsme e e

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

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 visioén 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 *CALMEX", Clase 05 y la marca oponente *CALMEX",
Clage 05, -t s e e e e e e e s e e S e s e e

Que, del cotejo ortogrifico y fonético entre la marca solicitada y la marca oponente, se advierte una
elevada similitud visual y auditiva, toda vez que ambas comparten integramente el elemento denominativo
"CALMEX", circunstancia que determina una coincidencia relevante en su estructura y sonoridad. Si bien
cada signo presenta elementos adicionales que permiten diferenciarlos en cierta medida, la presencia de
*CALMEX" como elemento comin adquiere particular relevancia al momento de valorar la impresion de
conjunto, pudiendo generar riesgo de confusion o asociacion en el consumidor.---==----=-=seeseseeeemacnnaees

CALMEX {marca solicitada), ¥
CALMEX (marca oponente)

Que, del andlisis integral de los signos confrontados, se advierte que la marca solicitada “CALMEX"
presenta una coincidencia plena con la marca oponente *CALMEX", al reproducir integramente su
estructura denominativa. Cabe sefalar, asimismo, que la solicitud de autos corresponde a una marca
denominativa, sin elementos grificos o de disefio que aporten distintividad adicional, por lo que no se
advierten elementos que permitan diferenciarla de la marca oponente o neutralizar las semejanzas
Exishenbel erire GnbOs SIETIOR. -~ e e S S e SR et A e A e S b 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 oponente “CALMEX" se encuentra registrada en la clase 05 para los “Tiodos® mientras que la marca
en tramite de registro "CALMEX" solicita la cobertura para los productos: “Preparaciones y sustancias
veterinarias; complementos alimenticios nutricionales para animales; suplementos nutricionales para
animales; suplementos dietarios para animales; Aditivos medicinales para alimentos de animales.”
comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional. Facilmente se colige, que el contenido de
la cobertura es similar y por ende, el consumidor podria caer en confusion pues Ias marcas en pugna no
solo presentan similitud grafica y fonética, sino que al proteger , estarian
compartiendo los mismos lugares de venta, razén por la cual las posibilidades de asociacion de la marca
solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.--=--=+-===-sssssmsrsmrermnrmrnmn s s s e e

1denncas o similares a ﬂtras anteriores, dlftendn *La esencia de una marca esti er} ,ef pode

otros en el uso de marcas confundibles. Nada mds confundible que una marca Jderﬁra Lap
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos produc
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 095 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *“CALMEX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17864/2023, SOLICITADO POR
GIBRALTAR (UK) LIMITED, —----==s=sssssnssnssmmsnnneas .

Asuncion, !1 1 CEP 7076

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de GIBRALTAR (UK)
LIMITED contra la Resolucion N2 095 de fecha 27 de Febrero de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcanios Liligiosns, ¥, c=ommsmm oo e s

RESULTA:

Que, en fecha 11 de Abril de 2025, se presenta la representante convencional de GIBRALTAR (UK)
LIMITED e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N2 095 de fecha 27 de Febrero de 2025,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitIZI0S0s. --=-----===-s e

Que, en fecha 21 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
S L (o

Que, en fecha 10 de Diciembre de 2025, el representante convencional de GIBRALTAR (UK) LIMITED
Lo L e L e

Que, en fecha 03 de Marzo de 2026, se presenta la representante convencional de GRAMON
PARAGUAY S.A.CLELA., y contesta el traslado de expresién de agravios. Esta Direccién General tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de Marzo de 2026.---------+-------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, en razdn de las identidades existentes entre
la marca solicitada y la oponente, el piiblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una
confusién entre las mismas, ademas debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por
finalidad distinguir los mismos productos. Que, al cotejar las marcas solicitada CALMEX y CALMEX
oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente 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 lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marda por
otra) como a la indirecta considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).-(...)" —-==---=-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: (.. \La Seriora Directora debe tener en
cuenta que el Oponente omitié hacer referencia a los productos cubiertos por su registro, siendo incapaz
de sostener el argumento de la identidad entre dichos productos cubiertos por la Marca Base de Oposicion
¥ los productos cubiertos por la Solicitud, porque dicha identidad es inexistente, ya que los productos
protegidas por la Solicitud se encuentran limitados a productos relacionados a productos nutricionales
para animales. En este sesgo, se ha sostenido en numerosos fallos que el registro de una marca en una
determinada clase no equivale al registro en otra clase, o en todas las clases, por lo que el titular de una
marca registrada no puede oponerse a que la misma denominacion sea utilizada para cubrir productos o
servicios distintos. Siendo esto asi, encontramos que el Oponente ha promovido la oposicion de manera
arbitraria, en contravencion a lo establecido en los articulos 7 y 15 de la Ley de Marcas, buscando ejercer el
derecho de manera abusiVa. (..)" -=======rssmrm s e T

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de G
S.A.CLFLA. y manifiesta: “(..)En primer término, resulta evidente que la marca

l‘-; 'I-ﬂ,.:‘::Pl
iy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 095 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CALMEX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17864/2023, SOLICITADO POR

principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la

] R e e L L T e L e e Pt PP

Que, ésta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de

la Ley N° 12054/058, 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 confusién o asociacion a
la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta
inviable la coexistencia pacifica entre las mismas. —--==-sssmrmmesse e e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la

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 confusion no es un hecho de la casualidad, sino de fa intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion 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 1a primera’™. ----—-=---=--srmmrmme

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 12054/058 de Marcas; ésta Direccién General arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas CALMEX solicitada en la clase 05 y
CALMEX registrada en la clase 05, por tanto, corresponde confirmar la resolucion recurrida.-«-««-s=-«sscszzee

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N” 095 de 27 de Febrero de 2025 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigios0s. =seeses e s ss s e

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de regist

' *DERECHO DE MARCAS™ — Jorge Otamendi, 05° Ed.. CARA, Abeledo Perrot, 2017
* Compendin de Doctrina de Propiedad Industnal. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2005,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 3216 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INNIT Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N® 58661/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.----~==-=-~-

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 analisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbiraria (T4 ). - we e e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “INNIT" en la clase 42, con la marca base
de rechazo “INIM" registrada en 1a clase 4. e e

INNIT (marca solicitada) y
INIM (marca base de rechazo)

Que, al efectuar el cotejo de los signos desde los aspectos ortogrifico y fonético, se advierte que, si
bien ambas denominaciones comparten determinadas letras, presentan diferencias relevantes en cuanto a
su estructura, composicion y sonoridad. En efecto, la marca solicitada “INNIT” y la marca base de rechazo
“INIM" presentan una configuracién denominativa diferenciada, tanto desde el punto de vista grafico como
fonético, especialmente en sus respectivas terminaciones, lo que determina una sonoridad distinta entre
ambos signos. En consecuencia, las diferencias senaladas permiten que, apreciados en su conjunto, los
signos sean susceptibles de ser individualizados y diferenciados por el consumidor. -------===--aeeeemacnnccees

Que, al respecto, las "“DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de Jos caracteres coincidentes, el niumero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (.., )= --=serssrmmmsmmmmmme e

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, mientras que la marca
antecedente carece de elementos grificos, la solicitada no se limita a una expresién meramente
denominativa, sino que consiste en la denominacion INNIT escrita en letras caracteristicas tipo imprenta,
en minusculas de color negro. En el lado izquierdo de la denominacion, se observa un recuadro con borde
color lila, con un tono mas oscuro en la parte superior, pasando a un tono mas claro en la parte inferior del
recuadro, Dentro del mismo se observa una figura que consiste en una linea vertical de color celeste unida
en un extremo con una linea oblicua color lila y un pequefio cuadrado del mismo color en la parte superior
derecha. Todo el conjunto se encuentra sobre un fondo blanco. En consecuencia, esta combinacion
grafica, considerada en su conjunto, le otorga al signo una identidad visual distintiva. Ello favorece su
diferenciacion respecto de la marca antecedente, segin se ilustra a continuacion: —-=-s-=ssssseeeesammsacanaans

marca solicitada marca base rechazo

N innit

' Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Editonal: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANC: 2042 S
" Dhireceidn Nacional de P‘ﬂq!mdml [Hbﬂmull (DM APT ﬂ:reurmwm el exanien de marcax on Pprug].m; PR 147, 266 ¥ "95 Dl-'i_Pl-'lmhk‘ e
PRFEST s dinan LB B DO vyl h) = sl 1) 5 Jinls
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 3216 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INNIT Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N¢ 58661/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.-----+-===--

Asuncion, 1 ? E-rr;-. :"['I?E

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por PATRIC WALID EL HABR por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan, contra la Resolucion N2
3216 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la Direccidn de Marcas y;---=-=ss-ssmmmmmmmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de Marzo de 2026, se presenta PATRIC WALID EL HABR por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan en contra de la Resolucion
N2 3216 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas.-----=-=-=-=-==r==sssmmmoememaeeenee

Que, en fecha 08 de Abril de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
IR Y o e ———— AR A e e A A LR S et L s

Que, en fecha 06 de Mayo de 2026, se presentd PATRIC WALID EL HABR por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan, expresd agravios. Esta
Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de
Mayo . R RS SE RS SS R  S—————

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(C..)Que la solicitud de registro de la marca INNIT ha sido
presentada para amparar los servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacién INIM Clase 42 Registro 601629 Titular INIM ELECTRONICS S.r.l. [IT] 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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PATRIC WALID EL HABR y manifiesta
que: (... )Respecto de la denominacién "INNIT® cuyo registro he solicitado la misma incorpora elementos
diferenciadores, en particular en cuanto a las letras finales, que le dotan de capacidad distintiva, lo cual
evitaria toda posibilidad de confusién. En efecto, al comparar las letras finales NIT vs IM, se puede notar
que existen entre ellas claras diferencias ortogrificas y fonéticas. Estas diferencias adquieren relevancia en
el caso de autos puesto que son denominaciones compuestas por solo dos silabas.(...)" --==-===r=-msssmsreeeees

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
il"ItE['pUE'S[CI-. ........................................................................................................................

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 grifico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual, «----ss=smemessmssrrmmssme e e

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de lammra que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro deﬁ}:' estruptiirs EmsF?r Ietras 0
elementos en comin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en cgnjunta.F :
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un cnrrectgeﬂnﬁh is dee to, lgs cuales
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 3216 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INNIT Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N 58661/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.------------

PARAGUAI
REKUAI

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, distintas una de
otra en todos los planos de comparacién, por tanto, corresponde revocar la Resolucion recurrida.------------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3216 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas.--««=«sss st e s s s s s s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“INNIT Y ETIQUETA", Clase 42, Acta N° 58661/2024, solicitada a nombre de PATRIC
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 3217 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INNIT Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N2 58663/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.------------

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 analisis y no sus partes integrantes
séparadas en forma arhitraria (J47). —-==mrrrerererrressrr e e e s

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “INNIT" en la clase 37, con la marca base
de rechazo “INIM” registrada en la clase 37, —«rvermrmmrmmmm et s e e

INNIT (marca solicitada) y
INIM {marca base de rechazo)

Que, al efectuar el cotejo de los signos desde los aspectos ortogrifico y fonético, se advierte que, si
bien ambas denominaciones comparten determinadas letras, presentan diferencias relevantes en cuanto a
su estructura, composicion y sonoridad. En efecto, la marca solicitada "INNIT” y la marca base de rechazo
“INIM" presentan una configuracion denominativa diferenciada, tanto desde el punto de vista grifico como
fonético, especialmente en sus respectivas terminaciones, lo que determina una sonoridad distinta entre
ambos signos. En consecuencia, las diferencias senaladas permiten que, apreciados en su conjunto, los
signos sean susceptibles de ser individualizados y diferenciados por el consumidor, «---=--=sesrsroemrmreeaaaes

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por efemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (... )" -=======s=mremmmmmmmm oo e

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, mientras que la marca
antecedente carece de elementos grificos, la solicitada no se limita a una expresion meramente
denominativa, sino que consiste en la denominacion INNIT escrita en letras caracteristicas tipo imprenta,
en minusculas de color negro. En el lado izquierdo de la denominacion, se observa un recuadro con borde
color lila, con un tono mas oscuro en la parte superior, pasando a un tono mas claro en la parte inferior del
recuadro. Dentro del mismo se observa una figura que consiste en una linea vertical de color celeste unida
en un extremo con una linea oblicua color lila y un pequefo cuadrado del mismo color en la parte superior
derecha. Todo el conjunto se encuentra sobre un fondo blanco. En consecuencia. esta combinacion
grafica, considerada en su conjunto, le otorga al signo una identidad visual distintiva. Ello favorece su
diferenciacion respecto de la marca antecedente, segun se ilustra a continuacion: —--s=sesescemsmmsmmmacana.

marca solicitada marca base rechazo

N innit

' Derecho de Marcas. jorge Otamendi. Editonial: LexisNesis - Abeledo-Perrot ANG: 2037
! Direceitm Nacional de Propiedad Intelecal (DINAPE, Direesrices pars of exanen de mareas en Paraguay, pp. 147, 266 ¥ 298 | Disponible en:
tipes oo i gl prop : marcisdiesinges
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 3217 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INNIT Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N2 58663/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR. ----==------

D08

Asuncion, !MI ‘T E I

m

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por PATRIC WALID EL HABR por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan, contra la Resolucion N2 3217
de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas y;------=«---=sssemmemmsmimemn e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de Marzo de 2026, se presenta PATRIC WALID EL HABR por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan en contra de la Resolucion
N2 3217 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas.---==+====ssssammmsmmmasmmnmnnniannaas

Que, en fecha 08 de Abril de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuestot ........................................................................................................................

Que, en fecha 06 de Mayo de 2026, se presentd PATRIC WALID EL HABR por derecho propio y bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Alejandro Guanes Mersan, expreso agravios. Esta
Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de
Mayo A SN o o s om st i im S A B BSOS

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera *(..)Que la solicitud de registro de la marca INNIT ha sido
presentada para amparar los servicios de la clase 37. Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacion INIM Clase 37 Registro 601630 Titular INIM ELECTRONICS S.r.l. [IT] Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 67 de Ja
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"-=--=-=====msmmmsm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PATRIC WALID EL HABR y manifiesta
que: ‘(.. )JRespecto de la denominacion "INNIT" cuyo registro he solicitado la misma incorpora elementos
diferenciadores, en particular en cuanto a las letras finales, que le dotan de capacidad distintiva, lo cual
evitarfa toda posibilidad de confusion. En efecto, al comparar las letras finales NIT vs IM, se puede notar
que existen entre ellas claras diferencias ortogrdficas y fonéticas. Estas diferencias adquieren relevancia en
el caso de autos puesto que son denominaciones compuestas por solo dos silabas.(...)" -==--==+==-==szr=mmeeeeees

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

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 grifico y

fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. ------comee oo

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede

elementos en comiin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en canfjuritoREl traradista Ofamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un corregto analisi '

Direfatfa General Inserina
SS90 Diretiis Cenerzl de Promed. d Indusia
el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 3217 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INNIT Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N® 58663/2024, SOLICITADO POR PATRIC WALID EL HABR.------------

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

Art. 12

Art. 22

Art. 3%

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolucion N® 3217 de fecha 23 de Octubre de 2025, dictada pnr la
Direchir e MaTEag - vessisiniuaiisinieiiveisiiisiacisnassbnrionsrtin sebisorsiitisansssssss

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“INNIT Y ETIQUETA”", Clase 37, Acta N® 58663/2024, solicitada a nombre de PATRIC
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 166 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UPSIDE",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 82018/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA.—-----====ssszuuaees

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 grifico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente compParaciin: —----=-rssrmeemms e

UPSIDE (solicitada), y
SEED UP (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual de las denominaciones enfrentadas, debe tenerse
presente que la comparacion de las marcas debe efectuarse atendiendo a su impresién de conjunto,
considerando, entre otros aspectos, el nimero de letras, la secuencia en que estas se presentan y la
estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada “UPSIDE" y la
marca base de rechazo *"SEED UP", se advierte que ambas comparten el elemento “UP”; sin embargo, este se
encuentra dispuesto en posiciones diferentes dentro de cada denominacién. En efecto, mientras en la
marca solicitada *UPSIDE” dicho elemento se ubica al inicio del signo, en la marca antecedente “SEED UP”
se encuentra al final, circunstancia que, sumada a las diferencias existentes en los restantes elementos que
las componen, determina una estructura y una impresion visual de conjunto diferenciadas, —-------esssseees

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el anilisis fonético,
corresponde considerar el niimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y sonoridad. En
tal sentido, si bien ambas denominaciones incorporan el elemento “UP*, su distinta ubicacion dentro de
cada signo modifica la secuencia y el ritmo de pronunciacién. Asi, en *UPSIDE" dicho elemento se
encuentra al inicio, mientras que en “SEED UP" se presenta al final, generando una cadencia y sonoridad de
conjunto diferentes. En consecuencia, aun cuando existe coincidencia parcial en el elemento sefalado, su
disposicion en ordenes distintos, conjuntamente con las demas diferencias que presentan las
denominaciones, permite apreciar una conformacion fonética global diferenciada, —------------=-reveeeeees

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefalan cuanto
sigue: “(...) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un anélisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan mas al apreciar la similitud que las cm'nc;'denm'as en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la m los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de Jﬂ;
ﬂmmmd w.'.:ua.’ menor que ."cls efemenms que aparecen al mﬂuf'nza Pe i

' Direccitn Nacional de Propiedad Iﬂl-:ln:-;rual lmN.ﬁ.Plﬁ Ihm:.rnm-s pﬁra ef exaumen de marcas on Pargguay, pp. 147, 266 v 298 . Disponible en:
R R W AL R L TR H AR L1 C
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 166 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UPSIDE",
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82018/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA.—------=---=-=------

Asuncion, ] 1 SEP 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EWERTON LUIZ
DE OLIVEIRA contra la Resolucion N° 166 de fecha 14 de Enero de 2026, dictada por la Direccion de
Marﬂas_ e e

RESULTA:

Que, en fecha 04 de Febrero de 2026 se presenta el representante convencional de EWERTON LUIZ
DE OLIVEIRA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 166 de fecha 14 de Enero
de 2026 dictada por la Direccion de Marcas, ——--«+====s==srasrmmmmume i e s e

Que, en fecha 13 de Febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
Ly 4L 1

Que, en fecha 03 de Marzo de 2026 el representante convencional de EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA
expreso agravios, Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en facha 1Z de Marzo de 2026, ——-—==m—=r=srmreesrrrre e e s cr e s cemes e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 166 de fecha 14 de Enero de 2026 considera que: “(..)Que la solicitud de
registro de la marca UFPSIDE ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacion SEED UP Clase 5 Registro 414523 Titular Olmix [FR] Comentario: Que
las 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
62de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. {...)" -=========ssmmemmmsmmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...JQue. la misma basa el rechazo
enribs siguientes términos: "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. " haciendo
alusién a la base del rechazo, "SEED UP* Y ETIQUETA, clase 5, Registro N° 414.523, a nombre de OLMIX. Por
lo que, primeramente, cabe destacar las diferencias graficas y fonéticas entre ambas denominaciones, a
continuacidn, se exhibe el cotejo marcario: - UPSIDE - SEED UP (...)" ——=-======rsremmrssmmmrmeemnem oo eeee

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INTEFPUESLO, swssesensnonmirmmeriesss sbeianmaessrmse st is s neennn st ne s bhn s S rsm A ra e b Sne oo h e S s m s S i s 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. Si bien
comparten elementos en comtin, ello no necesariamente trae aparejado el riesg
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Dtanpndl

marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no consffuye
ISHNEIVE. " s=amremnnsmam s mens s mm s e s s n s e s e e e -t : ceeeeeneas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 166 DE FECHA 14 DE ENEROQ DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UPSIDE",
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82018/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA.—-----+==csssnsesnes

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 166 de fecha 14 de Enero de 2026 dictada por |a Direccion de
8 T g L

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitu registro de la marca *"UPSIDE",

Art 32 NUI'[F[QUESEJ.ff-ﬂ- .......... X e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 166 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UPSIDE",
CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 82018/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA. —----=-==--=-==--=--

apreciar sy similitud fonética. El subrayado €5 NUESHO(... ) i===-smmrssesmnm e

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresién de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, se observa que la misma
presenta una composicién grafica simple y sobria, integrada por la denominacién “UPSIDE", representada
en letras mayusculas, de trazo uniforme y color negro, sin elementos grificos adicionales. Por su parte, la
marca antecedente “"seed up” presenta una configuracion visual sustancialmente diferente, al estar
conformada por la denominacién en letras mintisculas, acompanada de un elemento gréifico ubicado a su
izquierda, consistente en una figura estilizada dentro de un recuadro de color negro. Asimismo, la
expresion “up” se encuentra destacada mediante un tratamiento tipografico diferenciado respecto de la
palabra "seed”. En consecuencia, la configuracion grifica de ambas etiquetas produce impresiones de
conjunto diferenciadas, tanto por la disposicion de sus elementos como por su composicién tipografica y
grafica, reduciendo la posibilidad de asociacién o confusién desde el punto de vista visual.---------=---=------

Marca Solicitada: ,Marca Antecedente:
UPSIDE B seedup

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “"UPSIDE" pretende el registro para la clase 05, para los siguientes productos: “PRODUCTO
COMPRENDIDOS EN LA CLASE 05 INSECTICIDA, HERBICIDA Y FUNGICIDA"; la marca “SEED UP” se
encuentra registrada en la glase 05, para los productos: "Productos farmacéuticos y veterinarios, productos

para la destruccion de animales daninos, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, sustancias nutritivas para los
mjfmﬂrganj'smml e e L B B 2 e e e e e e

Que, al analizar las coberturas de las marcas enfrentadas, se advierte que ambas se encuentran
comprendidas en la misma clase 05 y presentan coincidencia respecto de determinados productos,
particularmente en lo que refiere a fungicidas y herbicidas. En tal sentido, corresponde tener presente que
el consumidor suele prestar un grado de atencion mayor al momento de su adquisicion, atendiendo a la
naturaleza y finalidad de los productos involucrados, particularmente tratindose de productos destinados
a la proteccidn y tratamiento de cultivos, como fungicidas y herbicidas, circunstancia que constituye un
elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusion o
A50CIACION BNErE |08 Sl R 08, e e e e

Que, en conclusién, el signo solicitado podré coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ].r.a que es un sagn::t con caracteristicas propias que lo hacapﬁﬁiﬂ-ﬁn eworiginal y distintivo,
4
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 3702 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“STARTUP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82024/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA. —--

comparten elementos en comiin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho
marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
GHEONEVG. " e et s —————————— et ti Se e st S as e E A SR e R A s e r e caris

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 gréfico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. Ademés en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar enlasigulente comparactbn: ===t e e s e e

STARTUP (solicitada), y
STARTIX (base de rechazo)

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el analisis fonético,
corresponde considerar el namero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y sonoridad. En
tal sentido, la marca solicitada "STARTUP" presenta una conformacion fonética diferenciada respecto de la
marca antecedente *STARTIX", particularmente por la distinta terminacion de ambos signos. Mientras que
la solicitada concluye con el sonido correspondiente al elemento *UP”", la marca antecedente finaliza con el
elemento “IX", generando diferencias perceptibles en su pronunciacion, ritmo y sonoridad. En
consecuencia, aun cuando ambos signos coinciden en el elemento inicial “START", las diferencias
existentes en su terminacion y conformacion fonética permiten apreciar una impresion sonora global
T L L

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
"STARTUP", (solicitada) "STARTIX" (registrada), comparten la silaba “START", existen otras marcas
registradas dentro de la misma clase 05. En ese sentido, segiin la busqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucién, ademas de la marca solicitante y la marca base de rechazo, también se
encuentran registradas las siguientes marcas: STARTON, clase 05, Registro N° 629337 a nombre de
LABORATORIOS GALENO S.A; TECNO STARTMAX, clase 05, Registro N® 640472 a nombre de TECNOMYL
S.A.; StartS500 plus, clase 05, Registro N°® 567106 a nombre de Starvet Comercio de Produtos Veterinarios
LTDA.; MPasto START, clase 05, Registro N® 598960 a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL

B R e T s tanmhin e o o e S S L s

Que, siendo asi, la silaba “START" 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 -Cuande la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
(81050 DO 6 RO RIS e

Que, ahondando ain mas en el analisis, esta Direccion considera oportuno traer a cola' "
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comin y menc' g
particula de uso comiin no puede ser monopolizada por persona aiguna, es de libre empleo)
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particufa de lﬁq camn .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3702 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“STARTUP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 82024/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA. —--

Asuncion, 1 1 Er D MR

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EWERTON LUIZ
DE OLIVEIRA contra la Resolucion N° 3702 de fecha 20 de Noviembre de 2025, dictada por la Direccion de
e et L R

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Enero de 2026 se presenta el representante convencional de EWERTON LUIZ
DE OLIVEIRA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N°® 3702 de fecha 20 de
Noviembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas. — -«

Que, en fecha 13 de Febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
L R

Que, en fecha 05 de Marzo de 2026 el representante convencional de EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA
expreso agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 10 de Marzo de 2026, — -« e e s e e e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 3702 de fecha 20 de Noviembre de 2025 considera que: *(...) Que /a solicitud de
registro de la marca STARTUP ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacién STARTIX Clase 5 Registro 548372 Titular Pharma International S.a. [PY]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores., por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" -=----==-=====seenseeeeee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)En el plano fonético, la
diferencia se acentta atin mds. "STARTUP" se pronuncia con una terminacién abierta y corta, al contar con
una vocal abierta al final. mientras que "STARTIX" culmina con un cierre mas marcado teniendo una vocal
cerrada, generando una sonoridad final distinta. Esta vaniacién en la terminacion modifica el ritmo y la
forma en que cada denominacién es pronunciada, por lo que el consumidor que escucha o pronuncia estas
marcas percibe claramente dicha diferencia, evitando cualquier confusién. Desde el punto de vista
conceptual, fas denominaciones también presentan diferencias relevantes. El término "STARTUP" proviene
del idioma inglés y significa "puesta en marcha', concepto que guarda relacion con los productos que
pretende proteger la solicitud, en cuanto evoca activacién, inicio o efecto. Por su parte, "STARTIX"
constituye una denominacion de fantasia sin significado propio identificable. Esta diferencia conceptual
disminuye de manera significativa cualquier posibilidad real de confusion entre los signos.-(...)" —-----=----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto;si
dezmembracmnes ::Ie forma sucesiva y no 51multanea y. el resultadc que EIl'I'G]E Ia w‘smn P junto es el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3702 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“STARTUP”, CLASE 05, EXPEDIENTE N" 82024/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA. —--

impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al aponente 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, asimismo, ambas marcas se encuentran comprendidas en la clase 05, por tratarse de productos
pertenecientes a dicha clase. En tal sentido, corresponde tener presente que, trataindose particularmente
de productos farmacéuticos y de otras preparaciones para uso médico o veterinario, el consumidor suele
prestar un grado de atencion mayor al momento de su adquisicién, circunstancia que constituye un
elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusién
entre |os sIgnos enfrentados, — o ses s

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucion recurrida, =-«==-===sessrmre e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3702 de fecha 20 de Noviembre de 2025 dictada por la
Direcciomn de Marcas, —------=--smeememm e e e e e s e s n s

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“STARTUP", clase 05, Acta N°® 82024/2024 solicitada a nombre de EWERTON LUIZ DE

Art. 32
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Resolucion N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1107 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CEMENTERIO DEL ESTE", CLASE 45, EXPEDIENTE N® 50181/2018, SOLICITADA POR FUTURO S.A.. —-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHUIT LNA MATCA, =====sssssssms e e e e oo s s s sm s s ms s e s m e smnas

Que, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la marca solicitante pretende obtener la
cobertura para servicios de la clase 43, especificamente: *Servicios exequiales, servicios funerarios,

servicios de crematorio, entierros, popas fiinebres, velatorios, sepelios, cementerios, comprendidos en la
Ol A5 (CTARENTA ¥ CINDT)) H ot simesasmsse s o s oy s s s s iS5 S S i s

Que, la denominacién *CEMENTERIO DEL ESTE”" se encuentra compuesta por tres palabras que,
consideradas en su conjunto, hacen referencia directa a un establecimiento destinado a la inhumacién de
restos humanos. Destaca principalmente el término *CEMENTERIO", cuya definicion es:“Terreno,
generalmente cercado, destinado a enterrar cadaveres.”, expresion de uso comun para identificar el lugar
destinado a la inhumacion de personas fallecidas. Por su parte, la expresion “DEL ESTE" cumple una
funcion complementaria dentro del conjunto denominativo.-----=-=--==smmmmmmm s

Que, de la denominacién solicitada *CEMENTERIO DEL ESTE", corresponde al nombre de un
cementerio abierto al piblico ubicado en el barrio Ytay de Asuncion, Paraguay. Cuenta con 20 000 lotes,
3000 panteones y una superficie de 18 hectireas (44 acre), siendo asi el cementerio mis grande de la ciudad
de Asuncion. En él se encuentran las tumbas de varios personajes importantes del Paraguay
ST e

En tal sentido, la expresion *CEMENTERIO DEL ESTE" no aporta suficiente fuerza distintiva al signo
solicitado, toda vez que corresponde a la denominacién de un establecimiento destinado a la inhumacién
de restos humanos. En particular, el término “CEMENTERIO" constituye una expresién de uso comiin y
directamente relacionada con los servicios funerarios y de cementerio, mientras que la expresion “DEL
ESTE", considerada conjuntamente con aquel término, no resulta suficiente para conferir al signo un
caracter distintivo auténomo. Por consiguiente, la denominacion, considerada en su conjunto, no presenta
elementos suficientemente originales que permitan diferenciar los servicios comprendidos en la clase 45
de aquellos ofrecidos por otros prestadores del MisMO §ECTOr..- —--=--xrmmemmrmrmrm s

Que, el A-quo manifestd que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 2, Inc. b) de la Ley N® 1294/98 que dispone: “..b) Jos escudos,
distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demds personas juridicas de derecho
puiblico o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas.,. " -==----=-========2-

Que, ésta Direccion estima que, ademas de la prohibicion mencionada por el A-quo, la solicitud
igualmente se opone igualmente a lo previsto en el inc. €) del Articulo 2¢ de la Ley N° 1294 98y i
"..Jos que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion de
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna cata
PrOdUCTO 0 SEIVICID... " =s==mssmmmm e e e ettt seremdebaas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1107 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*CEMENTERIO DEL ESTE", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 50181/2018, SOLICITADA POR FUTURO S.A.. —-----

Asuncion, i )
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FUTURO S.A.
contra la Resolucion N® 1107 de fecha 16 de Septiembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, y; —---

RESULTA:

Que, en fecha 20 de Septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de FUTURO S.A. e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N® 1107 de fecha 16 de Septiembre de 2019, dictada por
|a Direccion de Marcas, ====-==ss=sssssrmrmssm s sr s s s s nn e s m e e s s e e e

Que, en fecha 30 de Octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
tnterpuestﬂ_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 18 de Noviembre de 2019, el representante convencional de FUTURO S.A. expresd
agravios; y esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 24 de Febrero de 2020.--+--====-======-

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Que fa solicitud de registro de la marca "CEMENTERIO
DEL ESTE." ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 45. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, esta 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. b) ...
los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demas
personas juridica de derecho piiblico y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por
ellas mismas". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado, (.. )-««=sssssss commmsmmiimmi e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos:
“(..)Precedentemente fue enunciado un listado de algunos registros concedidos con la supuesta
prohibicién que se intenta utifizar tinicamente en contra de mi representada, notindose una manifiesta
imparcialidad y desigualdad a la hora de la aplicacion de la Ley de Marcas. Que, mi titular FUTURO S.A.,
desde 1977, tuvo como objetivo principal ser la empresa mas importante de servicios exequiales del pais.
Basando su trabajo y servicios en la atencion calida y personalizada a los seres queridos de las personas que
pasan a su descanso final. Siendo asi la empresa pionera y lider en el Sistema Frepago de Sepelios. La
estrategia de la empresa fue no solo abarcar con lo que serian los Complejo velatorios, si no que continuo
su crecimiento, con la construccién del FUTURO CEMENTERIO PARQUE, siendo hoy el camposanto con la
mejor arquitectura y paisajismo del paifs, a la altura de los mejores de Latinoamérica, por lo que con la
solicitud de referencia 'CEMENTERIO DEL ESTE lo tnice que mi mandante pretende es seguir creciendo y
con el objetivo de ofrecer una linea completa de servicios exequiales. Con eso, mi titular se mantiene como
una de las mejores empresas en offecer este tipo de servicios a nivel pais. Mi representada cuenta con su
propia pagina web oficial en la cual se encuentra a la venta sus servivios con su informacion
correspondiente: hHD://fULUIO.COM.PY/. (... J===-===rmmeerees e e e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1107 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*CEMENTERIO DEL ESTE", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 50181/2018, SOLICITADA POR FUTURO S.A.. —+----

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 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 lo
contrario, fa marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacién
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 ptiblico 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: “/as designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” -------=-=sseeesseeceens

Que, la denominacién cuyo registro se solicita "CEMENTERIO DEL ESTE", incurre en la descripcion y
calificacion de los servicios ofrecidos (Prohibicion establecida en el inc. €) del Art. 2 de la Ley de Marcas).
En ese sentido, jqué distintividad ostentaria para constituirse en marca y poder distinguir a los servicios
ofrecidos cuando en su denominacion simplemente lo describe y califica? Ademas, si esta Direccion,
autorizase el registro en esas condiciones, estaria concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando
una aventajada supremacia al obtener una marca que califique a sus servicios, acarreando con ello un
riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios
ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad son factores determinantes, como
lo g5 8l AINMBIT0 de Lo SAlTHE,  -—=c--mc=mmmmmmmm s m e i s o i e e - e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién arriba a la conclusion de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida dictada por la
Direccion de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en las prohibiciones legales establecidas en los
inc. b) y e) del Art. 2 de la Ley N® 1294/98 de Marcas, ----==-=r=ssremmrrrmmr s mee s s s r e s s s =

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1107 de fecha 16 de Septiembre de 2019, dictada por
la Direcciton de Marcag. - s—srrrerrsimmrimirmmrrsr st st s st e s et e

Art, 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "CEMENTERIO DEL
ESTE", clase 45, Acta N” 50181/2018, solicitada a n ApE————.

AR30  NOTIFIQUESE.-sreresesesneurencessemss i

# *DERECHO DE MARCAS™ = Jorge Otamendi. 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pag, 76
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 683 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019 Y N2 681 DE
FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ROMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54120/2018,
SOLICITADO POR ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de ROMA JENSEN COMERCIO
E INDUSTRIA LTDA y manifiesta que: (. JAfirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro
de mi representada retne el requisito primordial establecido en nuestra legislacién marcaria para ser
merecedora del pertinente registro. En tal sentido, expongo que mi mandante ROMA JENSEN COMERCIO
E INDUSTRIA LTDA eS ampliamente reconocido en el mercade extranjero debido a la comercializacion de
su linea de juguetes de excelente calidad. En este sentido, manifestamos que la marca de mi mandante es
ampliamente difundida por diversos medios, lo cual contribuye a su amplio reconocimiento en el mercado.
Efectivamente, el indiscutible reconocimiento de mi mandante puede ser ficilmente comprobado por la
Senora Directora a través de su presencia web:- Sitio web oficial: http://www.romajensen.com.br/(..)"------

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

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 CONSEITUIN UN@ MIEICa. === === ===sss e e sssssa s shn s s m s s e me s e e

Que, la solicitud de registro de la marca *ROMA Y ETIQUETA", ha sido presentada para cubrir la
“Cohetes y capsulas espaciales, satélites artificiales” de los productos de la clase 35, -=-----smmemmmsmeaaccaacaece.

Que, en primer lugar, al realizar el examen de registrabilidad de la citada denominacién, conviene
precisar el alcance del inciso b) del Art. 2 invocado en la resolucion recurrida, la cual dispone que no
pueden constituir marcas: “art. 2 inc. b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde
al Estado, las demds personas juridicas de derecho publico o las organizaciones internacionales, salvo gue
sean solicitados por ellas mismas.” En ese orden de ideas, para poder considerar incursa dentro de la
prohibicién del inciso b) del Art. 2 a la solicitud de marca “ROMA Y ETIQUETA", debemos determinar en
primer lugar qué constituye un nombre cuyo uso corresponde al EStado. «--==s-sssssemmammmmmmmmneiecee oo

Al respecto, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS, expresa: “Debe
tenerse en cuenta que no esta prohibida la utilizacion del nombre Paraguay, mientras no se pretenda
hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no pueda ser
tenido en cuenta como una forma de utilizacién oficial. Cuando se nombre va acompaiado de otros
vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasfa, no se puede impedir
su registro. generales, jgual criteri dlido pars Estados extran).

Asi también, conviene traer a consideracion las opiniones de los miembros del comité permanente sobre el
derecho de marcas, disefios industriales e indicaciones geograficas, donde se ha tratado *a proteccién de
los nombres de paises contra su registro y uso como marcas: Comentarios Singapur: seria admisible si el
nombre geogrifico aparece en la marca sélo como una asociacion fantasiosa”. De ello se colige que la

gy ger CR0 e85 Vailldo o nomores e (1) ros v Jade

denominacién ROMA Y ETIQUETA podria prosperar en registro, -----------====ss=ssnmccemescommmemes e e
Que, analizado el aspecto de la etiqueta, se advierte que la marca solicitada se encuengra comphesta
por la denominacién “Roma”, representada en color blanco y con una tipografia estilizada;deompariada &n

su parte superior por un disefio figurativo de trazos curvos que evoca una figura orbital.g espiral/todo ello

' "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS™ - Carmelo Médica, Ed. La Ley, Asuncidn, 2018, pag. 130 [,
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N? 683 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019 Y N2 681 DE
FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPED[ENTE N® 54120/2018,
SOLICITADO POR ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Asuncion,

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA , contra la Resolucion N® 683 de fecha 22
de Julio de 2019, dictada por la Direccidn de Marcas, y;=»======srsem=srrmrrmrmmmmsrmmmem e s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de ROMA
JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en Subsidio
en contra de la Resolucion N2 683 de fecha 22 de Julio de 2019, dictada por la Direccion de
L Tt T

Que, por Resolucion N° 681 de fecha 08 de Junio de 2021 la Direccion de Marcas confirmo en todas sus
partes la Resolucion N2 683 de fecha 22 de Julio de 2019, —-==-msmeemrermrmm e oo oo

Que, en fecha 16 de Junio de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuesta‘ ........................................................................................................................

Que, en fecha 21 de Julio de 2021, el representante convencional de ROMA JENSEN COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA expres agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 17 de Agosto de Z0Z1.---«-s=csssesmmmmcmemmmmne s sna s sa s s n s s s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.. )Que /a solicitud de registro de la marca "ROMA" y
etiqueta” ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la citada marca, esta Direccién considera que fa misma incurre en las prohibiciones de
la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas"Ar: 2 Inc. b) ... los estados;
distintivos, emblema, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado las demds personas juridicas
de derecho ptblico y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas', Roma
es una ciudad italiana de 2 83/ 321 habitantes, | capital de la region del Lacio y de Italia. Es el municipio mas
poblado de talla y la cuarta ciudad mds poblada de Ja Unién Europea. Por antonomasia, se la conoce desde
la Antigiiedad como Ja Urbe. También es llamada "La Ciudad Eterna” En consecuencia no ha Jugar a fo
e T e L I ) Rt

Que, la Resolucion N° 681 de fecha 08 de Junio de 2021 considera que: “(..)Que, entre otros
argumentos funda su reconsideracion en los siguientes términos: Que la marca solicitada por mi mandante
forma parte de su nombre comercial ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., y constituye una
propiedad a los efectos de la ley. Que la marca solicitada por mi mandante ya ha sido registrada en el
Extenﬂr bajo fa misma dem:-mmacmn que la solicitada en nuestro pais, al pmrEnderpmfenrar!a sn.’;r:;md de
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 683 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019 Y N2 681 DE
FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ROMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° " 5412012018,
SOLICITADO POR ROMA JENSEN COMERCIQ E INDUSTRIA LTDA. ~---==--=ssxsszsmsmmssmsmsemmmsanmancaansncn

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 683 de fecha 22 de ]uhu de 2019 :.' N® 681 de fecha 08
de Junio de 2021, dictadas por la Direccién de Marcas. - seassssasissiasasies

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ROMA Y ETIQUETA”", Clase 35, Expediente N2 54120/2018, solicitada a nombre de
ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTD.

Art. 32 NOTIFIQUESE. ---------==-sss=x- .
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N% 683 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019 Y N® 681 DE
FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ROMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 54120/2018,
SOLICITADO POR ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.----- ——m——————

dispuesto sobre un fondo de color azul. La combinacion de estos elementos graficos y denominativos
otorga al conjunto una impresion visual particular y diferenciada, como puede percibirse a continuacién;---

Marca Solicitada

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “ROMA”, constituye a
su vez parte de la razon social de la firma solicitante, ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA; es
decir, que la marca solicitada se identifica con la razén social que presenta la firma propietaria. A ese
respecto, se sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos
de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso publico. En ese sentido, estando incluida la
solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala
fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.----------------------

Que, en ese sentido, la Ley de Marcas, en su Titulo 11, acerca del Nombre Comercial y las diversas
situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *El nombre comercial podra estar
constituido por la designacién, el nombre del comerciante, la razén social o denominacion social adoptada,
la ensena o la sigla usada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial, y constituye una
propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso ptiblico en el comercio. No es necesario el registro del nombre
comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley === ===s=m e emrm e

Que, segtin la base de datos de la institucion, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con la misma denominacion. En ese sentido, se encuentran registradas las siguientes marcas: ROMA, clase
20, Registro N* 624652 a nombre de PINCEIS ROMA LTDA.; ROMA HERRAJES, clase 6, Registro N° 630679 a
nombre deHerrajes Roma 5.A.1.C.; SHOPPING ROMA, clase 35, Registro N° 580958 a nombre de Oregon S.A.;
ROMA CLINICA, clase 44, Registro N° 567878 a nombre de LIZ PATRICIA MARTINEZ PALACIOS; extremo
que demuestra la coexistencia dicha denominacién -ROMA- a nombre de diferentes titulares y en distintas
clases, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro
actual pueda prosperar en registro.—~=----—-—-=r=-sesmremmrrece e teeeseremes s trsee s nase et anet s e e ressa e snean e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro
prohibiciones establecidas en el Art. 2° inc b) de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriorm
corresponde revocar la resolucion recurrida. —----=-=s- s e "
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMERE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"NANOENERGY", CLASE 12, EXPEDIENTE N” 97394/2019 A NOMBRE DE TOYO TIRE CORPORATION, -=====- "

Resolucién N®

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
COMBUMMECIODES: =55 55 awcsmn i skl e o oo s e 5 B S

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “NANOENERGY™ en la clase 12, con la
marca base de rechazo *"NANO" registrada en la clase 12, — === smrmrmmmmmmm e

NANOENERGY (marca solicitada)

NANO (marca base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, 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 anilisis debe ser en canjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente rechazo, y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747).'--==-+======ssmem e

Que, analizando los aspectos ortogrifico y fonético de la marca solicitada “NANOENERGY" y de la
marca base de rechazo "NANO", se advierte que, si bien ambas comparten el elemento denominativo
“NANO", ello no resulta suficiente para generar similitud susceptible de inducir a confusion, toda vez que
sus estructuras difieren sustancialmente. En efecto, la marca solicitada incorpora, a continuacién del
elemento comin, la terminacion “ENERGY™, conformando una expresién de mayor extension y estructura
grafica y fonética distinta de la marca “"NANQ". En consecuencia, las denominaciones presentan diferencias
relevantes tanto en su composicion ortografica como en su pronunciacion, lo que permite distinguirlas en
L BT 1o R PO R

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolucion n.® 259/2025, senala cuanto sigue: *(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un andlisis del niimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el numero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden v
acentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienenvalgunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por/lo que $o for :
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (... )" ++===een mesetm i

" Derecho de Marcas. Jorge Ommendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003
* Diireceiin Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para of examen de miareas en Paraguay, pp. 147 v 266 . Disponible en:
LR Wy 1. [N I D v mrope -indusirial marcas lirecinees
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"NANOENERGY", CLASE 12, EXPEDIENTE N* 97394/2019 A NOMBRE DE TOYO TIRE CORPORATION.--------

Asuncién, 10 Lo LU

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TOYO TIRE
CORPORATION, contra la Resolucion N® 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024, dictada por la Direccién de
o o T ettt ot st o ettt oot

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Julio de 2022, se presenta el representante convencional de TOYO TIRE
CORPORATION e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N? 1420 de fecha 17 de

Diciembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.----=--===-s=msemmmmmmm e

Que, en fecha 02 de Agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuestg_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 12 de Agosto de 2022, el representante convencional de TOYO TIRE CORPORATION
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 12 de Septiembre de 2022, --==--wmmsssmmr sttt

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que la solicitud de registro de la marca
"NANOENERGY " ha sido presentada para amparar los productos de la clase 12. Que habiéndose realizado la
buisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"NANO", registrada con el ntimero 431857 en fecha 31 de Octubre de 2016 a favor de OSCAR ANTONIO
SANCHEZ, Comentario: Que ambas 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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)” —--------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..) Que, ambas denominaciones
sostienen diferencias gramaticales, fonética y conceptualmente, va que el antecedente se conforma de la
siguiente manera, NANO; mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como NANOENERGY.
Es asi, que a simple vista se observa la diferenciacion en cuanto a la conformacion de las marcas en estudio,
v al pronunciarlas estas difieren entre si, asi podemos concluir que la solicitud de mi representada también
se diferencia ademas auditivamente de fa marca citada.(..)" -===-=m=mrmmmm e

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

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 ideologico o conceptual, -----==smmemmmmrm e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea reailzadn
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario,- Sin
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marca:spued %
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar/si las’
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"NANOENERGY", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 97394/2019 A NOMBRE DE TOYQ TIRE CORPORATION. --------

Respecto, a la raiz *NANO", las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"
aprobadas por Resolucion n.” 259/2025, sefiala cuanto sigue: “(...) 3.3.4 Elementos y partes de palabras ../..
Esos elementos verbales deben permanecer libres para su uso por cualquier competidor en el mercado.
Debido a su naturaleza descriptiva de las caracterfsticas que Indican, no son distintivos y no podrian
funcionar como marcas, en general o respecto de ciertos productos o servicios. .../.. Por ejemplo, la Oficina
podrd denegar el registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados
aisladamente .../.. "nano™ descriptive de diminuto o relacionado con la nanatec-nﬂfﬂgm (por e;empfa para
componentes electronicos o dispositivos electronicos)...)" —-=--=-===smsmsmrmr s

Bajo este criterio, dado que el prefijo "NANO" es descriptivo y carece de fuerza distintiva por si solo, a
los efectos de la comparacion de los signos en pugna debe descartarse y el peso del analisis recae en la
terminacion "ENERGY". Esta silaba final es claramente distinta en los planos visual, fonético y conceptual.
Por tanto, es posible afirmar que el consumidor pertinente no incurrird en riesgo de confusion ni de
asociacion, permitiendo que "NANOENERGY" y "NANO" coexistan vilidamente en el comercio. —-=======---

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas
NANOENERGY en la clase 12 y la marca base de rechazo NANO registrada en la clase 12, -----=--eemreeneenennnnes

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

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

Art 12 REVOCAR la Resolucion N° 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas, ------=ss-ssesressssmsinemsness o sse s en s e s sem e s s s s s d e s s s m e s s s

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“NANOENERGY™, clase 12, Expediente N® 97394/2019, solicitada a nombre de TOYO
TIRE CORPORATION —r==-rvesmeiesnerasamesaureansas 2

et

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------cesceeeessfiaes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 795 DE FECHA 10 DE NOVIEMERE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LENVATIB®, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 22946/2020, SOLICITADO POR
LABORATORIO VARIFARMA S A., —------- T e e sn s

pugna en su aspecto denominativo LENVATIB (marca solicitada) vs. LEVATID (marca oponente), en
conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual,
comao asi también en el aspecto fonético e ideoldgico. Contradigo estas afirmaciones vertidas por el
solicitante, pues evidentemente la misma ha errado en el método de efectuar el anilisis sobre la posibilidad
de coexistencia pacifica entre fas marcas. En primer lugar se debe tener en cuenta que entre las marcas en
pugna existe total identidad ortografica, fonética, e visual que fue considerada por la A-quo.(...)” — -+

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
J'.I'IEEI‘PUEStD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 “LENVATIB", Clase 05 y la marca oponente “LEVATIB",
Elan DS e e e L e e

Que, del cotejo ortogrifico y fonético entre la marca solicitada “LENVATIB® y la marca oponente
“LEVATIB", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de vista visual y
auditivo, toda vez que ambas denominaciones comparten la secuencia “LEVATIB", diferenciandose
inicamente por la incorporacién de la letra *N” en la marca solicitada. En efecto, la confrontacion de
"LENVATIB" y “LEVATIB" permite apreciar una estructura denominativa altamente semejante, tanto por la
disposicion de sus letras como por su sonoridad. Si bien la marca solicitada incorpora la letra *N*, dicha
diferencia resulta insuficiente para conferirle una individualidad capaz de neutralizar el riesgo de
confusién, atendiendo a la impresion de conjunto con la que el consumidor medio percibe e identifica los
signos. En consecuencia, las similitudes ortograficas se proyectan igualmente en el plano fonético, pues
ambas denominaciones, al ser pronunciadas de manera sucesiva, generan una impresion auditiva
altamente semejante. En el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes graficas y fonéticas
existentes entre las marcas en Conflieto.----=----smrmmm e

LENVATIB (marca solicitada), y
LEVATIB (marca oponente)

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 oponente "LEVATIB" se encuentra registrada en la glase 05 para los todos los productos; mientras
que la marca en tramite de registro “LENVATIB" solicita la cobertura para los productos: “TODOS LOS
PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE INTERNACIONAL 5 (CINCO). comprendidos en la
clase del nomenclador internacional. Ficilmente se colige, que el contenido de la cobertura es similar y por
ende, el consumidor podria caer en confusion pues las marcas en pugna no solo presentan similitud grafica
y fonética, sino que al proteger los productos de la misma clase 03, estarian compartiendo los mismos
lugares de venta, razon por la cual las posibilidades de asociacian de la marca solicitante con la oponente,
se ven acrecentadas.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 795 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LENVATIB", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 22946/2020, SOLICITADO POR
LABORATORIO VARIFARMA S.A..

Asuncion, it

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de GADOR S.A. contra
la Resolucion N¢ 795 de 10 de Noviembre de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos,

RESULTA:

Que, en fecha 09 de Diciembre de 2021 se presenta la representante convencional de GADOR S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 795 de 10 de Noviembre de 2021, dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LitIgios0s, ----=-r====ammr=smrmc e

Que, en fecha 24 de Febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
intEI’PUEStﬂ. ........................................................................................................................

Que, en fecha 22 de Agosto de 2022, el representante convencional de GADOR S.A. expreso
agn"-‘iﬂs, ............................................................................................................................

Que, en fecha 23 de Febrero de 2023, se presenta la representante convencional de LABORATORIO
VARIFARMA S.A., y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion General tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de Marzo de 2023.------------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..)JQue, al realizar el cotejo de las marcas en pugna
LENVATIB (marca solicitada) vs. LEVATIB (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible
apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto
fonético e ideolégico. Esta direccion considera que, aunque las mismas compartan pequernios aspectos en
comtin, en su conjunto son plenamente distinguibles, y ademis tratindose de marcas pertenecientes a la
clase § el criterio de comparacién es mds amplio debido a la naturaleza de los productos comprendidos en
la misma, ya que estos son suministrados al piiblico por profesionales del sector de la salud, o en su caso,
adquiridos con especial atencién por los propios consumidores, por lo que no existen fundamentos para
evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacifica entre las mismas no
sea posible. Que al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias
grificas y fonéticas existentes, no dejan la misma impresion ni recuerdo, cuenta con los requisitos de
novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente.-(..)" ——«-=ssssssmressmmomnes

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: “(..)No existen caracteres
distintivos. Es todo lo contrario, por la razén de que la orogratia de las dos marcas esti formada por las
mismas letras, vocales y consonantes, con excepcion de una letra. Este hecho hace que visualmente no
puedan diferenciarse y mas bien grifica y ortograficamente inducirdn a la confusién y a la asociacion entre
ellas. La casi identidad existente en la ortografia de las dos marcas necesariamente conduce a la confusion
fonética. Son fonemas casi iguales, al punto de que al pronunciarlas una después de la otra no se puede
distinguir, desde este punto de vista, cual es Ja solicitada y cual es la registrada. La fonética de una de ellas
recuerda a la otra debido a que la diferencia de una letra de ninguna manera asume el rol decisivo de
caracterizarlas y distinguirlas entre si una vez que coexistan comercialmente y en el mismo mercado. (...)™--

Que, contesta la expresion de agravios el representante convenciofiél [de
VARIFARMA S.A., y manifiesta: *(...)En primer lugar afirma el Sefior Director que "3faliz
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 795 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LENVATIB", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 22946/2020, SOLICITADO POR
LABORATORIO VARIFARMA S.A., e memmmae

principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la
tinica.” Y acertadamente menciona sobre la similitud ortogrifica: “Fs quizds la mas habitual en los casos de

confusién. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretén" y "Eretén”
(532), "MAXIMa" y "MaXI 's" (§37)."F wmmrssmsesmssramse s smms s e e e e e e

Que, ésta Direccion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2¢ de

la Ley N° 12054/058, 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 las mismas. -----+--om-ssrmemimm e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicién de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir

confusiones y de aprovecharse de la reputacién de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de 12 primera™, -----=-===«=ssss s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 12054/058 de Marcas; ésta Direccion General arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas LENVATIB solicitada en la clase 05 y
LEVATIB registrada en la clase 05, por tanto, corresponde revocarla resolucién recurrida. ---=-----«=---s=--zeee-

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 795 de fecha 10 de Noviembre de 2021 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos. ««--«-sresasssmmmstmmmmmmr s e senesem s

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “LENVATIB", Clase 05,
Acta N° 22946/2020, solicitada a nombre de LABORATORIO VARIFARMA

Art. 32 NOTIFIQUESE. -----=+=r=ssss=ssssesssnaat

"“DERECHD DE MARCAS® — [orge Otamendi. 05° Ed.. CABA, Abeledo Perrot. 2017
P “DERECHO DE MARCAS® - orge Otamendi. 05° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007
* Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1395 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 Y Ne 669 DE
FECHA 18 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLETHORA", CLASE 5 EXPEDIENTE N° 58070/2021,
SOLICITADO POR ADAMA MAKHTESHIM LTD. +-=+==ssssttssserassssessanmmssasamsssmmmssnmmssanssesnsssennnsssansssss

Resolucién N® ? Ly

percibe una estructura de 8 letras en tu marca frente a una terminacién en "X* que funciona como un
elemento de fijacién visual disruptivo en la marca base. (. ) = ===sr=sssressassmssnssmnn s s s s s s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IMEETALESTD, = n=srrmrmmarn s rmn e s e e e e e S S et S ee See e

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

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. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente ComParaCiON: —-rs-ms s e e

PLETHORA (solicitada), y
PLETORIX (base de rechazo)

Que, analizando los aspectos ortografico y fonético de la marca solicitada “PLETHORA” frente a la
marca base de rechazo “PLETORIX”", se advierte que, si bien ambas denominaciones presentan una
estructura inicial semejante, particularmente en la secuencia “PLET", existen diferencias relevantes en su
compasicion y terminacion. En efecto, la marca solicitada culmina en *ORA”, mientras que la marca base de
rechazo lo hace en “RIX", circunstancia que determina una configuracion grafica diferenciada y, desde el
punto de vista fonético, una distinta sonoridad en su terminacién, toda vez que “PLETHORA”" presenta una
terminacion abierta y vocalica, mientras que “PLETORIX™ culmina con un sonido consonantico de cardcter
cerrado, generando una impresién auditiva diferenciada al momento de su pronunciacion. En
consecuencia, las diferencias existentes en la composicion y, especialmente, en la terminacion de ambos
signos permiten su adecuada diferenciacion desde los aspectos grifico y fonético, ----------------m-eememraeea

Que, sobre el alcance de la proteccion marcaria, jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no
protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintive."Conforme
a este criterio, la proteccion marcaria recae sobre el conjunto del signo, y no sobre sus elementos
considerados de manera aislada. En el presente caso, la coincidencia parcial en la secuencia “PLET® no
resulta suficiente, por si misma, para determinar la confundibilidad de los signus. maxime cuando las
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N 1395 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N2 649 DE
FECHA 18 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLETHORA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° SBEI'H}!IDZI
SOLICITADO POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.-=====s=== smmeeemenae

Asuncion,

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de ADAMA MAKHTESHIM LTD., contra la Resolucion N2 1395 de fecha 11 de Agosto de 2022,
dictada por la Direccion de Marcas, yimssmsssses e e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de ADAMA
MAKHTESHIM LTD. e interpone Recurso de Reconsideracién v Apelacion en Subsidio en contra de la
Resolucion N® 1395 de fecha 11 de Agosto de 2022, dictada por la Direccion de Marcas,==«===sssssesscesaesaeans

Que, por Resolucion N° 669 de fecha 18 de Marzo de 2026 la Direccién de Marcas confirmé en todas sus
partes la Resolucidén N 1395 de fecha 11 de Agosto de 2022, —-------mrrmmmmemme e e

Que, en fecha 18 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
L R e

Que, en fecha 27 de Marzo de 2026, el representante convencional de ADAMA MAKHTESHIM LTD.
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 08 de Abril de 2026, - rmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "(.)Que la solicitud de registro de la marca
PLETHORA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominacién PLETORIX Clase 5 Registro 410192 Titular Heisecke Y Cia. S.a.ci. [PY]
Comentario: Que las 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 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)"--==-===--=-=sseeeceneevn

Que, la Resolucion N° 669 de fecha 18 de Marzo de 2026 considera que: *(...)Que, corresponde a esta
Direccién estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideracién interpuesto. Tras un andalisis mas
profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una posibilidad
significativa de confusién. Aungue presenten una minima diferencia en las letras finales
"PLETHORA/PLETORIX", para el consumidor promedio, que a menudo interacttia con las marcas de forma
rdpida y poco analitica, las marcas serian practicamente indistinguibles.(...)" —-s=sssssrsssrarmmrermmasn e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de ADAMA MAKHTESHIM
LTD. y manifiesta que: “(..) El Impacto de la Terminacion: Si bien ambas marcas comparten la raiz "PLE", la
desemejanza se cristaliza en la desinencia de las palabras, que es donde recae la fuerza de diferenciacién en
este caso: FLETHDRA Es una pa!abm llana (grave} con una termma:mn mr:;if;{a abierta ("A"),
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Resolucion N° -

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 1395 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 ¥ N2 669 DE
FECHA 18 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLETHORA", CLASE 5, EXPEDIENTE N°® 58070/2021,
SOLICITADO POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.-=-===++==ss==zzszssssszzzznzss

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSterior ALEDSAN (.. ) " ~=s-sssrsresmerressssmssssosssmssemmmmerr et e oo e oo em 2 s e e e e

Que, asimismo, ambas marcas se encuentran comprendidas en la clase 05, por tratarse de productos
pertenecientes a dicha clase. En tal sentido, corresponde tener presente que, trataindose particularmente
de productos farmacéuticos y de otras preparaciones para uso médico o veterinario, el consumidor suele
prestar un grado de atencién mayor al momento de su adquisicin, circunstancia que constituye un
elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusion
entre [0S SiEnos enfrentados. — - msrs e

Que, en conclusion, el signo solicitado podré coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar 1a resolucion recurrida, «««es s e

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N® 3702 de fecha 20 de Noviembre de 2025 y N® 669 de fecha
18 de Marzo de 2026 dictada por la Direccion de Marcas, — -------cccommmemminioane

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
*PLETHORA", clase 05, Acta N* 58070/2021 solicitada a nombre de ADAMA

Art. 32

' Direceion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPT), Directrices para ef examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 - Disponible en:
Bt wwew desagyt govopy portal v 3 propeedad -mdustrial mancis directn ges
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1939 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 10704/2024, A NOMBRE DE TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. -+-=-sss=sssnssensscnes

Que, tal como sefala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo “TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada en la Clase 36, como la marca solicitada “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA SA. Y ETIQUETA" para la misma clase, pertenecen al mismo titular TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. Asimismo, el apelante adjunta copia del certificado de transferencia de
la firma Milciades Gabriel Gamarra Ramirez (antiguo propietario de la marca antecedente), a favor de la
firma TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA, en relacion a la marca TRES FRONTERAS INMOBILIARIA y
otras, expedido en fecha 11 de Septiembre de 2025 por la |efatura de Actos Juridicos. Este hecho, puede ser
corroborado igualmente en el sistema informatico de la Institucion, donde consta la marca antecedente
"TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada bajo el N? 392969 y su renovacién N° 584225, a nombre de
"TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA', extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el
A-quo en la resolucion apelada. -« «-es 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 Direccién considera que es un signo con caracteristicas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demas
concordantes 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° 1939 de fecha 21 de Julio de 2025 dictada por la Direccién
e MEICES, «+-- e mrremrr = m—————————— e e = £ S o o A i

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", clase 36, Expediente N* 10704/2024,
solicitada a nombre de TRES FRONTERAS SOCIEDAB-ANONIMA ------occasesomazamanas

ATE30  NOTIRIQUESE: cwescovmmemsmmimmsnonsiomsssnsios 2T < ) ¥ SR W
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1939 DE FECHA 21 DE ]ULIG DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRES
FRONTERAS INVIOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 10704/2024, ANOMBRE DE TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA.----

PARAGUAI
REKUAI

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. en contra de la Resolucién N® 1939 de fecha 21 de Julio de 2025, dictada
por la Direccion de Marcas, y;-=--===-=x===ssmmssmm oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 14 de Noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 1939
de fecha 21 de Julio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas. «--===ssssssssssammrsmmssmmmeeen e eees

Que, en fecha 28 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
L g 1B L R e

Que, en fecha 17 de Marzo de 2026, el representante convencional de TRES FRONTERAS SOCIEDAD
ANONIMA expreso agravios; Esta Direccion General tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 20 de Marzo de 2026. =======+s=rrssssssmmrsemrm ettt s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que la solicitud de registro de la marca TRES
FRONTERAS INMOBILIARIA 5.A. ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que
habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion TRES FRONTERAS INMOBILIARIA Clase 36 Registro
584225 Titular Milciades Gabriel Gamarra Ramirez [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, 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. «(.. )" ~==«==ssassssanmsensnmnnnsomnsmr e e e s et S aa st S s s s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)2. La titularidad, de la marca fue
regularmente transferida desde la empresa unipersonal a la sociedad TRES FRONTERAS INMOBILIARIA
S.A., transferencia que fue debidamente aprobada por la DINAPI, conforme al Certificado de Transferencia
oportunamente emitido. 3. Dicho certificado de transferencia fue agregado en copia al expediente, por lo
que la autoridad administrativa contaba con plena constancia documental de que el supuesto antecedente
pertenece actualmente a la misma solicitante. INEXISTENCIA DE CONFLICTO MARCARIO No existe en el
caso riesgo de confusién, colision de derechos, ni afectacion a terceros, dado que el antecedente y solicitud
de marca ya se encuentra legitimamente bajo la titularidad de la sociedad, en virtud de una transferencia
plenamente vilida y reconocida por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.(...)".--=-=-=---
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1940 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10708/2024, A NOMBRE DE TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. ---==-=e===-

Que, tal como senala el apelante en su escrito de expresién de agravios, tanto la marca base de
rechazo "TRES FRONTERAS INMOBILIARIA™ registrada en la Clase 36, como la marca solicitada “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA" para la Clase 38, pertenecen al mismo titular TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. Asimismo, el apelante adjunta copia del certificado de transferencia de
la firma Milciades Gabriel Gamarra Ramirez (antiguo propietario de la marca antecedente), a favor de la
firma TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. en relaci6n a la marca TRES FRONTERAS INMOBILIARIA y
otras, expedido en fecha 11 de Septiembre de 2025 por la |efatura de Actos Juridicos. Este hecho, puede ser
corroborado igualmente en el sistema informatico de la Institucion, donde consta la marca antecedente
“TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada bajo el N2 392959 ¥ su renovacion N2 584225, a nombre de
“TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA', extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el
A-quo en la resolucion apelada.-=«=ssss et

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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demas
concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -=--=--===s=ssssssass

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1940 de fecha 21 de Julio de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas. «=====sssese s e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", clase 38, Expediente N°® 10708/2024,
solicitada a nombre de TRES FRONTERAS ANO T e

Art.38  NOTIFIQUESE. ---s-cscemssemssasammeneanencd T g A PRSI, S

Ao, Claudia Fa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1940 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N*® 10708/2024, A NOMBRE DE TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA.

Asuncion, « oLl LU

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. en contra de la Resolucién N° 1940 de fecha 21 de Julio de 2025, dictada
por la Direccion de Marcas, y;----===s=+=rsmssmsms ot e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de Octubre de 2025 se presenta el representante convencional de TRES FRONTERAS
SOCIEDAD ANONIMA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1940 de fecha 21 de
Julio de 2025, dictada por la Direccion de Marcas. ======ssssssssmssrsmsrsesmmsson e oo st sss s o

Que, en fecha 28 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
T BT PRI, = e e e e e e e e e e e e S i e e e S e s

Que, en fecha 17 de Marzo de 2026, el representante convencional de TRES FRONTERAS SOCIEDAD
ANONIMA expres6 agravios; Esta Direccién General tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 20 de Marzo de 2026, -—=-==--====mmreemmmrsesrmmn i et e s s oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: (..) Que la solicitud de registro de la marca TRES
FRONTERAS INMOBILIARIA S.A. ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que
habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion TRES FRONTERAS INMOBILIARIA Clase 36 Registro
584225 Titular Milciades Gabriel Gamarra Ramirez [PY] Comentario: Que las denominaciones son 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
10 sOlicitado, «(...)" ~==s=sssesnsannsesnmmsmn e e e o e e e e e e e e oo Se s S na s s e st st ae

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)2. La titularidad de la marca fue
regularmente transferida desde la empresa unipersonal a la sociedad TRES FRONTERAS INMOBILIARIA
S.A., transferencia que fue debidamente aprobada por la DINAPI, conforme al Certificado de Transferencia
oportunamente emitido. 3. Dicho certificado de transferencia fue agregado en copia al expediente, por lo
que la autoridad administrativa contaba con plena constancia documental de que el supuesto antecedente
pertenece actualmente a la misma solicitante. INEXISTENCIA DE CONFLICTO MARCARIO No existe en el
caso riesgo de confusicn, colision de derechos, ni afectacién a terceros, dado que el antecedente y solicitud
de marca ya se encuentra legitimamente bajo la titularidad de la sociedad, en virtud de una transferencia
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1987 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10712/2024, A NOMBRE DE TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. -+==ssssssssssacessansmseamsaseamencs

Que, tal como sefala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo “TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada en la Clase 36, como la marca solicitada “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA" para la Clase 35, pertenecen al mismo titular TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. Asimismo, el apelante adjunta copia del certificado de transferencia de
la firma Milciades Gabriel Gamarra Ramirez (antiguo propietario de la marca antecedente), a favor de la
firma TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. en relacién a la marca TRES FRONTERAS INMOBILIARIA ¥
otras, expedido en fecha 11 de Septiembre de 2025 por la |efatura de Actos Juridicos. Este hecho, puede ser
corroborado igualmente en el sistema informatico de la Institucién, donde consta la marca antecedente
"TRES FRONTERAS INMOBILIARIA" registrada bajo el N® 392969 y su renovacion N? 584225, a nombre de
"TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA”, extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el
A-quo en la resolucion apelada. === smsm 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 Direccién considera que es un signo con caracteristicas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demas
concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -«--------ss-s--ec--

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1987 de fecha 21 de Julio de 2025 dictada por la Direccién
e Marcas, - -=-smrmm s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA”", clase 35, Expediente N° 10712/2024,
solicitada a nombre de TRES FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. -s-—az=ss=sszsnssnnn-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1987 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRES
FRONTERAS INMOBILIRIA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 10712/2024, A NOMBRE DE TRES
FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA  ----+-s-exsssnrsmrssnsmemsssemsnsammemenensemsseams smmn s mesamemnens smne

2 £ oro a9
Asuncién, .1 9 SEF 2008
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma TRES

FRONTERAS SOCIEDAD ANONIMA. en contra de la Resolucion N° 1987 de fecha 21 de Julio de 2025, dictada
por la Direccion de Marcas, y;-----==========n=ssssssmmes oo e s oo

RESULTA:

Que, en fecha 22 de Octubre de 2025 se presenta el representante convencional de TRES FRONTERAS
SOCIEDAD ANONIMA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1987 de fecha 21 de
Julio de 2025, dictada por la Direcci6n de Mancas, -=ss===sss==sssmmmsmzmmrrmmmerrsrm oo soonacasens e e s s e

Que, en fecha 28 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
IR PUIREEO, === e e w e e o e e e s e e e e e G e e S

Que, en fecha 17 de Marzo de 2026, el representante convencional de TRES FRONTERAS SOCIEDAD
ANONIMA expresé agravios; Esta Direccion General tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 20 de Marzo de 2026, =«---«===s=ssemmrasammnmsren e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que la solicitud de registro de Ja marca TRES
FRONTERAS INMOBILIARIA S.A. ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que
habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion TRES FRONTERAS INMOBILIARIA Clase 36 Registro
584225 Titular Milciades Gabriel Gamarra Ramirez [PY] Comentario: Que las denominaciones son idénticas,
muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion
entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a
v T e L O

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...)2. La titularidad de la marca fue
regularmente transferida desde la empresa unipersonal a la sociedad TRES FRONTERAS INMOBILIARIA
S.A., transferencia que fue debidamente aprobada por la DINAPI, conforme al Certificado de Transferencia
oportunamente emitido. 3. Dicho certificado de transferencia fue agregado en copia al expediente, por lo
que la autoridad administrativa contaba con plena constancia documental de que el supuesto antecedente
pertenece actualmente a la misma solicitante. INEXISTENCIA DE CONFLICTO MARCARIO No existe en el
caso riesgo de confusion, colisién de derechos, ni afectacién a terceros, dado que el antecedente y solicitud
de marca ya se encuentra legitimamente bajo la titularidad de la sociedad, en virtud de una transferencia
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Resolucién N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2560 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*ARTEMIX", CLASE 01, EXPEDIENTE N°® 58534/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA —--

marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
djsn'nﬂvﬂ_“ .......................................................................................................................

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 ideoldgico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en Ja siguiente ComMParation: —-=-=-mrsrr e e e e

ABRTEMIX (solicitada), y
ARTEMIS (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis desde el punto de vista ortografico o visual, debe tenerse presente que la
comparacion de las marcas denominativas debe efectuarse atendiendo a su impresién de conjunto,
considerando, entre otros elementos, el nimero de letras, la secuencia en que estas se presentan y la
estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada *ARTEMIX" y
la marca "ARTEMIS", base de rechazo, se advierte una importante coincidencia en su compaosicion, pues
ambas se encuentran conformadas por siete letras y comparten de manera consecutiva los elementos
"ARTEMTI", diferenciandose Gnicamente en su letra final, esto es, *X" en la marca solicitada y “5" en la marca
antecedente. Si bien dicha diferencia resulta perceptible desde el punto de vista grifico, no logra
desvirtuar la marcada semejanza existente entre los signos, toda vez que la mayor parte de sus elementos
denominativos coinciden en idéntica posicion y secuencia. Por consiguiente, la impresion visual de
conjunto que producen ambas denominaciones resulta sustancialmente similar.------=---==ssareessmmamneanaenas

Que, profundizando en el cotejo desde el punto de vista fonético, corresponde atender a la estructura
sonora de los signos, asi como a la secuencia de sus silabas, su ritmo y la sonoridad de sus terminaciones.
En tal sentido, las denominaciones "ARTEMIX" y “ARTEMIS" presentan una pronunciacion semejante, al
compartir la misma estructura sonora inicial y diferenciarse Gnicamente en el sonido correspondiente a su
consonante final. En efecto, ambas denominaciones conservan la secuencia fonética *ARTE-MI", variando
Gnicamente el sonido final, circunstancia que, por su escasa entidad dentro de la estructura total de los
signos, no resulta suficiente para generar una diferenciacion sonora claramente perceptible en el
consumidor. Asi, la coincidencia en la mayor parte de la composicion fonética, unida a la identidad de su
estructura silabica y ritmo de pronunciacion, determina una apreciable semejanza auditiva entre las
marcas. En consecuencia, desde el punto de vista fonético, los signos presentan un grado de similitud que
puede generar riesgo de confusion o asociacion en el consumidor, —----=s=-=semmr s

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: (..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...| El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes

! Direccidn Nacional de Propiedad lntelectual (DINAPT). Direcieices para of examen de marcas on Pavaguay, pp. 147, 266 y 208 'I‘JispuniHl.-' e
phipee: vy dinopi gow pre'poctal'v Y peopiedud-industrial iarcis dirsirices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2560 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“"ARTEMIX", CLASE 01, EXPEDIENTE N°® 58534/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA —--

Asuncion, | JotF

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EWERTON LUIZ
DE OLIVEIRA contra la Resolucion N® 2560 de fecha de 08 de Septiembre de 2025, dictada por la Direccion
e MArCas, Y; ——c-mesemrmsertmesrmes et sn e s e s A S AR A S S AR RS AR RS RS SRR SS S AR SRS S R R s R S s s

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Octubre de 2025 se presenta el representante convencional de EWERTON LUIZ
DE OLIVEIRA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 2560 de fecha de 08 de
Septiembre de 2025 dictada por la Direccidn de Marcas, —==--==--====smsmmmmmmemmmm e

Que, en fecha 23 de Octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestnt ........................................................................................................................

Que, en fecha 17 de Noviembre de 2025 el representante convencional de EWERTON LUIZ DE
OLIVEIRA expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 20 de Noviembre de 2025, —---=---—-=r=srsmmmmmmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 2560 de fecha de 08 de Septiembre de 2025 considera que: *(...)Que la solicitud
de registro de la marca ARTEMIX ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que
habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion ARTEMIS Clase 5 Registro 419368 Titular Guayaki S.a.
[PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en clases relacionadas, 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.(...)" -----=----=+=---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) En el plano conceptual,
también se observan diferencias significativas, la denominacion "ARTEMIX" constituye un término de
fantasfa cuya terminacién "MIX" sugiere mezcla o combinacion, lo cual resulta coherente con la naturaleza
de los productos que protege, especificamente fertilizantes. En cambio, "ARTEMIS" remite a la figura
mitoldgica de Artemisa, lo que le otorga un significado ajeno al ambito quimico-agroindustrial, de forma en
la que los signos evocan ideas totalmente distintas y no coinciden en ningun nivel conceptual. Que, debe
senalarse también que Ja resolucion recurrente extiende indebidamente la proteccion del registro de la
clase 5 a una clase distinta, la marca solicitada pretende proteger productos propios de la clase 1, y en
particular fertilizantes utilizados en el sector agricola.(...)" —-=---====s=sresmnmrenncesees et ncacn

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I ETPRIERE, o T S e S R M TR M e e e

Que, en pnmer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su n:arqa.miu sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arm}eh vision en gonjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confugién entre :
comparten Eiement{:s en comun, Ellﬂ no necesartamente trae aparejado el n*ggu de‘ s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2560 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ARTEMIX", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 58534/2024, SOLICITADA POR EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA —--

central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una

similitud wsu.su' menor que ."ﬂs efementﬂs que apareren al comienzo. w&mﬂ_ﬁ

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “ARTEMIX" pretende el registro para la clase Ol, para los siguientes productos: “PRODUCTOS
COMPRENDIDOS EN LA CLASE 01 FERTILIZANTE."; la marca “ARTEMIS" se encuentra registrada en la
clase 05, para los productos: *Todos", —-m-cssrrmsmros s st nn ot nsmn s st st e s s e

Que, al analizar las coberturas de las marcas enfrentadas, se advierte que, si bien la marca solicitada
“ARTEMIX" se encuentra destinada a distinguir productos de la clase 01, especificamente “fertilizante”,
mientras que la marca antecedente “ARTEMIS" se encuentra registrada en la clase 05 para "todos” los
productos comprendidos en dicha clase, no puede desconocerse que existe una vinculacién entre
determinadas categorias de productos de ambas clases, particularmente en atencion a su naturaleza,
finalidad y posible relacion con el ambito agricola y de proteccion de cultivos. En consecuencia, la
diferencia formal de clases no resulta, por si sola, suficiente para descartar la existencia de un eventual
riesgo de confusion o asociacion, debiendo valorarse conjuntamente la naturaleza y finalidad de los
productos iNVOIUCTad0s ssessssssmrassscsssarsnsnsansumsssscsassesasesssesasasesmaraastrasansorinasssint sssanesasssneasssa e

Que, encontramos en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que
impedirian una posible coexistencia. Respecto a la confusién entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: “En clases distintas, la confusién puede darse por algunas de las
siguientes circunstancias: Mismo género de productos.. Misma finalidad. Afinidad; Productos de distintas
clases pueden tener por su naturaleza, funcién o uso una misma finalidad y esto puede ser también una

fuente de error o confusion .. Confusion entre productos v servicios: Un servicio de reparacion de

televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las marcas de ambos
s COnfUnAIbles... * sswsseessseiinsinintin s nines s s tss s s a dn s i S e n e e s s U e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 22
inciso f) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmarla Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas. --------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucion N* 2560 de fecha 08 de Septiembre de 2025 dictada por la
Direccitin de Marcas: =-«s-essssseemnsssmncnnnsssnamnnasnssssns s asssss s ans s se sann s an sen s s s s na s

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marga-*AR

*“DERECHO DE MARCAS™ - Jorge Otamend). 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA INTERPUESTO CONTRA LA
RESOLUCION N*® 613 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2026 DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “FIREX", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® TI?SII"ZDI'.-' A NOMBRE DE AGROFERTIL

Art. 2° RECTIFICAR el encabezado de la resolucion referida donde se consigno el nombre
del solicitante como DIVERSEY, INC., debiend ROFERTIL §.A, ««--=rssasssasnsas
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA INTERPUESTO CONTRA LA
RESOLUCION N° 613 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2026 DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “FIREX", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 71752/2017 A NOMBRE DE AGROFERTIL
SA.

Asuncidn, I ¥ oLl U

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N*® 2684010 presentado en fecha 07 de septiembre de 2026 por
la representante convencional del solicitante DIVERSEY, INC., y; —--==---s-ssrsmmmsmmmsmm s

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Codigo Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria. Las partes podran, sin
embargo, pedir aclaratoria de la resolucidén al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto
de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresion oscura, sin alterar lo sustancial de la
decision; y c¢) supla cualquier omision en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningtin caso se alterard lo sustancial de la decisién,” --------------s-----

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacién, Reposicion y Aclaratoria expresa: “nuestro codigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la correccidn de errores matenales, aclaracién de conceptos oscuros, asi como para suplir las
cuestiones omitidas por el érgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisién incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro codigo de manera expresa, su correccion no debe alterar lo
sustancial de la resolucion, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consistir en una
dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de
Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoria de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de
aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando el alargamiento injustificado del
proceso (principio de celeridad)”’ - --=--=-=<rmsr e

Que, la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS™ textualmente dice en su Articulo 25:

“Errores materiales. La autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de escritura, de
operaciones aritméticas y demds errores notorios del acto administrativo, de oficio o a peticién de parte.” -

Que, por un error involuntario, fue consignado erréneamente el nombre de la firma solicitante en el
encabezado de la resolucién recurrida, por lo que, segin los fundamentos de hecho y derecho, la
aclaratoria resulta Procedembe. - oo s

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

Art. ]2 HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto contra la Resolycic A\

fecha 11 de agosto de 2026 dictada por la Direccion General de Propie n"‘ 2 \
' FERREIRA, Andrea. Muevas tendencias jurisprudenciales de |a Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nu]:idad,q;.!.'laci iy
Reposiciin y Aclaratona, Pag. 56
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ResolucionN°_ | 1/ | ”';_
POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION N° 877 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TERMIDOL", CLASE 05, EKPEDIENTE N"’ 3%3-’1‘]11 SOLICITADO POR POWER
I N ——— IR ——

Art. 2° RECTIFICAR el sexto y octavo parrafo del considerando de la resolucion referida,
en los que fue consignada de manera erronea la clase de la marca oponente y en el
octavo parrafo se hace referencia a que se encuentran en la misma clase:
“(...)realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro
“TERMIDOL" (Clase 05) y la oponente “THIAMIDOL" (Clase 05)(...)" v “(...)Al realizar
el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que
la marca antecedente “THIAMIDOL" en la clase 5 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% quedando como sigue el sexto y octavo parrafo del
considerando: “Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de
registro “TERMIDOL" (Clase 05) y la oponente “THIAMIDOL" (Clase 01)(..)" ¥ “Que,
desechando el andlisis 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
clase 0] protege la siguiente descripcién 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 dm& la
cobertura de: “Todos los comprendidos en la ciasej o L= -

Art, 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION N° 877 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026 DICTADA POR
LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 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 §tP

VISTA: La Resolucion N2 877 de fecha 03 de septiembre de 2026 dictada por la Direcciéon General de

Propiedad Industrial, en el expediente de solicitud de registro de la marca “TERMIDOL", clase 05,
Expediente N2 39908/2021 solicitado por POWERMEL S.A., y; — - -e=smremmsm e

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Cédigo Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria. Las partes podrdn, sin
embargo, pedir aclaratoria de la resolucién al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto
de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresion oscura, sin alterar lo sustancial de la
decision; y c) supla cualquier omision en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningiin caso se alterard lo sustancial de la decision.” ----«--«s-sssseassa-

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacion, Reposicion y Aclaratoria expresa: “nuestro codigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la correccion de errores materiales, aclaracidn de conceptos oscuros, asi como para suplir las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio, El
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisién incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro cédigo de manera expresa, su correccion no debe alterar lo
sustancial de la resolucion, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consistir en una
dificultad o imposibifidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de
Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoria de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de
aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolucién, evitando el afargamrentﬂ injustificado del
PrOCeso (Principio de Celeridad)™ -+------=+=rssrmrrrmrsresmrsaessamsseaassmrsa e s e me s e s s s eemsanens

Que, la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS™ textualmente dice en su Articulo 25:
“Errores materiales. La autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de escritura, de
operaciones aritinéticas y demds errores notorios del acto administrativo, de oficio o a peticién de parte.” —

Que, por un error involuntario, en los parrafos sexto y octavo del considerando de la resolucion de
referencia fue consignada erréneamente la clase de la marca oponente y en el octavo parrafo se hace
referencia a que se encuentran en la misma clase, por lo que resulta procedente aclarar de oficio la
REBOIICHAT TID BT TRV s b s S A L i

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

Art. 12 ACLARAR la Resolucion N2 877 de fecha 03 de septiembre de 2026 dictada porja
Direccion General de Propiedad Industrial. —---------=+=---------- xf—-- -

' FERREIRA, Andrea, Nuevas tendencias jurisprudenciales de 1a Corte Suprema de Justicia del Paraguay en mteria de Recursos de Nli idad, pelacion,
Reposicidn ¥ Aclaratoria. Pag, 56 )]
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 397 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 "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO. --s=ssrsssrsszsssarrmznsaseesesmessameses

CON SEGUNDA RENOVACION, conforme se puede constatar lineas arriba. (Existencia TREINTENARIA de
la Marca) .../.. La confusion indirecta de marcas ocurre cuando un consumidor distingue dos productos,
pero cree erroneamente que pertenecen a la misma empresa o tienen una vinculacion econdmica,
generando un riesgo de asociacion en lugar de confusion directa sobre el arigen del producto. Este tipo de
confusion se produce por la similitud entre las marcas y un origen empresarial comtin, llevando al publico
a pensar que hay una colaboracion relacion entre ellas, no necesariamente que son la misma marca. En ella,
el consumidor identifica que los productos son distintos, pero a pesar de la distincion de los productos, el
consumidor cree que ambos provienen de la misma empresa o que existe una conexion de negocio entre
ellas. El consumidor puede pensar que una marca es una extension de otra, una submarca, o que hay una
colaboracion comercial, creando un nexo que no existe. Sobre todo, en este caso, dos marcas que
comparten un elemente clave del nombre, (TIMBO - TIMBO) llevando a la creencia de que una es una linea
de producto de la otra o que forman parte de Ja misma empresa. 5i una marca tiene mucha reputacion,
COMO EN EL CASO DE MI REPRESENTADA, QUE YA POSEE RENOVACION DE LA MISMA A SU FAVOR
hay un mayor margen para que una marca posterior genere un riesgo de asociacién.Similitud de "raices” o
"lexemas": La similitud en las "raices” de las palabras o en los elementos que da significado a un signo puede
generar un impacto ideolégico en la mente del consumidor(...)" -=--=--«scsmmsmmm e

Que, contesta la expresion de agravios del solicitante y manifiesta:*(..)Los consumidores de los
servicios amparados por la marca solicitada TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) son
completamente distintos a los del registro TIMBO. Mientras que la primera se dirige a empresas y
particulares interesados en regalos corporativos, presentes personalizados y servicios de publicidad, la
segunda marca se relaciona con la compra, venta y representacion de automéviles, camiones y repuestos.
Esta divergencia en el piiblico objetivo hace pricticamente imposible cualquier riesgo de confusién o
asociacion entre las marcas ../... El hecho de que ambas denominaciones compartan el término TIMBO no
implica identidad ni confundibilidad que impida su coexistencia pacifica. La marca TIMBO, vocablo simple
y de pronunciacion directa (TIM-BO), se refiere a un arbol leguminoso de gran tamario, caracteristico de
regiones como Argentina y Paraguay, conocido por su robustez y su madera altamente valorada en la
construccion de canoas. Por tanto, TIMBO no es una denominacion exclusiva de la parte adversa ni un
término de su creacion, y en consecuencia no puede ser monopolizable. Por su parte, la marca solicitada
TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) esta compuesta por el vocablo TIMBO seguido de la
expresion descriptiva GIFT BOXES & BASKETS, incorporando un logotipo novedoso y distintivo que le
otorga gran fuerza visual. Al pronunciarla, se articula TIM-BO GIFT BOXES AND BASKETS, con un ritmo y
sonoridad completamente distintos a los de la marca TIMBO, reforzando la inexistencia de identidad
FONBUICAL, ., )T wmmwnsisinn s ins s s i 4440 b b o i 0 b o S b e e i i S

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

interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de la marca “TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN)
Y ETIQUETA” (solicitada en clase 35) y la marca “TIMBO" (registrada en la clase 35). —--------vsmrmemoeeeenes

Que, al iniciar el anélisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser ag6eiada co
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las ma CBs.En cugstion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la éptica de 165 Seentuales
CONSUMIAOTES, == -mm e e S e

(%1}
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 397 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 "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADQ. ---- e e e

" AN
Asuncion, "lu aLr Lufl

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Rolando Zuccolillo
French contra la Resolucion N* 397 de fecha 28 de abril de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LItigiogs, ¥; sw--sr-resrerscsmcsnimsnarrmsnsermanentanssasensensssermsssnntsseesanstssmnasesstnsssses s sansasamsssnes

RESULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de Rolando Zuccolillo
French e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N® 397 de fecha 28 de abril de 2025, dictada
por la Direccitn de Asuntos Marcarios Litigios08.-----=-==sommenme o et

Que, en fecha 25 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto. -—

Que, en fecha 08 de octubre de 2025, el representante convencional de Rolando Zuccolillo French
expreso agravios. En fecha 13 de octubre de 2025 esta Direccion General tiene por presentada la expresion
de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley, —----------scommmem s

Que, en fecha 04 de marzo de 2026, se presenta el representante convencional de Maia Monserrat
Peralta Mercado, y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de marzo de 2026, —-------ceemmmscammmmmacannas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.. )Que, en primer lugar, corresponde determinar las
marcas en pugna, por un lado TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada en clase
35 y la registrada TIMBO, en clase 35. Que, al observar la naturaleza de los servicies protegidos por cada
marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la biisqueda en el sistema
informitico de marcas tenemos que la solicitud de registro, TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y
ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 35 especificamente: "Direccién y Administracion de una
empresa comercial destinada a la comercializacion y venta de presentes corporativos, regalos personales y
empresariales. Publicidad por todos los medios de comunicacion”: mientras que la marca registrada
"TIMBO" proteger servicios de la clase 35, especificamente: "Servicios de importacién, exportacion,
representacion y venta de automdviles. camiones y todo tipo de vehiculos sus partes y accesorios”. Con
esta comparacion vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las
marcas en pugna ../.. Que, ademads la soficitud de registro TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN)
cuenta con una etiqueta que la diferencia de la oponente TIMBO, desvirtuando atin més el riesgo de
COMLISTON] .. ) mm e m e e e e e e s

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
“(..)Que en todo el texto de la resolucién, no se realiza una comparacion de las denominaci
caso no son solo ralces, sino que es la denominacién integra de la que constituye la ma




DIRECCION MACIOMAL DE

4 % PROPIEDAD (*} GOBIERNO vr1 | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI
n1+<

ResolucionN® | & | «J

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 397 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 "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*®
41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADQ, -----=-=r=ssssmsmmmneannes

Que, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto sigue:
“(...)Con base al principio de la primacia de la evaluacion global, no se debe denegar el registro de una
marca posterior solo porque tenga alguna similitud con un signo anterior o solo porque los productos o
servicios respectivos sean idénticos o similares. La decisién de denegar, en todo o en parte, un registro
posterior debe basarse en el criterio que, si la marca posterior se utilizara en el comercio en el Paraguay, se
crearia un riesgo que los consumidores se confundan en cuanto al origen comercial de los productos o
servicios que llevan esa marca. Por lo tanto, se denegara el registro cuando fuese necesario para evitar una
posible situacién de confusién en el mercado que seria perjudicial para los consumidores y los
competidores afectados. 2.2.6.2 Principio de la interdependencia de los factores Los factores mencionados,
que pueden indicar la existencia de un riesgo de confusién, estin vinculados entre si v son
interdependientes. El principio de interdependencia significa que es necesario sopesar todos los factores y
que algunos de ellos influyen en mayor medida en la constatacion del riesgo de confusion, en particular la
similitud de Jos productos o servicios de que se trate y la similitud entre los signos que se comparan. La
interdependencia también significa que, al preparar la evaluacion global del caso, el menor impacto de uno
de los factores se puede compensar con el mayor impacto de otros factores. Una evaluacién global implica
la interdependencia de todos los factores relevantes. Por ejemplo, un menor grado de similitud entre los
productos o servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa. Al
evaluar globalmente el riesgo de confusion, la Oficina debe conjugar las conclusiones a las que hubiese
llegado con respecto a los factores de similitud individualmente analizados.?(...)" ~==---======ssmmsssaesnnnnnn.

Que, al analizar las coberturas de las marcas vemos que la marca presente solicitud de registro de
marca “TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA" pretende la proteccion en la clase 15
para los servicios: “Servicios de la clase internacional 35, tales como Direccién y Administracién de una
empresa comercial destinada a la comercializacion y venta de presentes corporativos, regalos personales y
empresariales. Publicidad por todos los medios de comunicacién®™ mientras que la marca oponente
“TIMBO" posee el registro de su marca en la clase 35 para: “Servicios de importacién, exportacién,
representacion y venta de automdaviles, camiones y todo tipo de vehiculos, sus partes y accesorios”. —-----

De la cobertura sefalada vemos que no existe similitud ni conexién comercial entre los servicios de la
clase 35 sobre los cuales posee su registro la marca oponente y los servicios de la clase 35 sobre los cuales

pretende el registro la marca solicitada. La cobertura pretendida por la marca solicitada se enfoca en la
MWWWM mientras que h

IWMMMWLGS VEhILU'UE Y sus repuestus no guardan relam{m alg‘una

de naturaleza, composicion o finalidad con los regalos corporativos, empresariales y su publicidad. En
cuanto a los canales de distribucion, la comercializacion de automdoviles y camiones se realiza a través de
concesionarias, showrooms automotrices y casas de repuestos, mientras que los regalos corporativos se
comercializan a través de empresas de merchandising, agencias de obsequios o regalos. De igual manera,
responden a necesidades distintas, los clientes que buscan contratar o comprar camiones o vehiculos
responden a necesidades de transporte; mientras que los que buscan regalos corporativos buscan insumos
de marketing o de agasajos empresariales. Los servicios tampoco son complementarios ni existe relacion de
competencia/sustitucion entre l0s MISMIOS, — = ms e e e

En este punto, corresponde mencionar lo dispuesto en las Directrices para el Examen de-is
Paraguay que sefiala: “La Clasificacion Internacional de Productos y Servicios (NCL) prevé 4

" Direceidn Nagionul de Propiedad Imelectual (DINAPL, Dircetrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 v 266 , Disponible o

Brtps oS ditap g oy portal’y 1 prumedad-indusirial murezs ditecimnesy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 397 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 "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 135, EKPEDIENTE N'
41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO. ----- o

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “TIMBO GIFT BOXES & BASKETS
(ESLOGAN) Y ETIQUETA" en la clase 35, con la marca oponente “TIMBO" registrada en la clase 35. —-------

TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA (marca salicitada)
TIMBO (marca oponente)

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

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 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 no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). === =wrmr e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “TIMBO GIFT BOXES & BASKETS
(ESLOGAN) Y ETIQUETA" y de la oponente TIMBO, la coincidencia en ciertos elementos no implica
necesariamente que exista la posibilidad de confusion entre las mismas. El cotejo de las marcas debe
realizarse en conjunto, sopesando los aspectos visual, fonético y conceptual, ademas deben ser tenidas en
cuenta las coberturas de las marcas en PuUgna. —----ss-sesesrmsemmm s

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por cinco vocablos y el elemento figurative
(“TIMBO GIFT BOXES & BASKETS" + etiqueta), mientras que la marca oponente por un vocablo (*TIMBO®).
Al contrastarlas se verifican que difieren en su extension y composicion. Si bien comparten el primer
elemento, la marca solicitada agrega cuatro vocablos a la denominacion y el elemento figurativo, los que
permiten identificarlo claramente. —«-=rermmrmrm e e e

En ese sentido, la proteccion otorgada a la marca registrada se extiende al signo en conjunto respecto
a la cobertura de productos y servicios realizada vy no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello
cabe manifestar que estos elementos deben ser analizados en conjunto con los demas compoenentes y que
los mismos pueden hallarse contenidos en otras denominaciones marcarias -ain en la misma clase- toda
vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. En el caso de autos
tenemos que si bien los signos contienen similitudes entre si poseen otros que permiten deducir que
podran coexistir en el mercado, sumados a la gran diferencia en la cobertura de servicios, sobre este punto
ahondaremos mas adelante, mm e e

! Dherecho de Marces. Jonge Camendi. Fdimnrial: LexisMesis < Abcledo-Ferrot ARCH 2083
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 397 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 "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE N*
41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADOQ, =---=-ss-ssssssmsarsssnsssmsennssnsnssns

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 397 de fecha 28 de abril de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. =«« ==« sssess e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA®, clase 35, Acta N°

41522/2021, solicitada a nombre de Maia Mnnsemrjanlt;ﬁercad
Art.3¢  NOTIFIQUESE por Cédula, -------=-=s-=----ringzees
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 397 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 "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°®
41522/2021, SOLICITADO POR MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO. .

que, en principio, se pueden clasificar todos los productos y servicios para efectos del registro de las
marcas. 26  La finalidad de la NCL es principalmente administrativa y sirve, entre otros, para estructurar
mejor las bases de datos de marcas y los aranceles de las tasas de registro y renovacion de las marcas. En
consecuencia, aunque cada clase de la Clasificacion agrupa productos y servicios que estan vinculados en
funcion de su naturaleza, propoésito, utilizacion, forma de distnibucion, material o ingredientes, las clases
no determinan necesaria ni automaticamente la similitud o disimilitud de los productos o servicios, ni

determinan necesariamente el riesgo de confusion entre dos Marcas.’ --==-=s===sssrmsmssrserremmnrme e

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una 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 parte del signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas adn teniendo en cuenta la naturaleza y canales de distribucién de los
servicios amparados por las marcas en PURIA. -=---s---s-ssssssmmemim it e e st s e e e e e

Que, la marca solicitada "TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (ESLOGAN) Y ETIQUETA" es una marca
mixta, que incluye una etiqueta o disefio, en ese sentido, introduce elementos grificos adicionales que
acompanan a la denominacion solicitada; generando una impresion visual diferente ya que la marca
oponente es un signo denominativo, en ese sentido la etiqueta le aporta cierta distintividad a la marca
solicitada: —=--rsmmmmm s e e e e e s e

marca solicitada marca oponente

DENOMINATIVA

TIMBO

+ GIFT BOXES & BASKETS -

Que, la evaluacion de la existencia del riesgo de confusion debe realizarse interrelacionando todos
los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciacién global, se verifican las notables diferencias en
la cobertura de servicios de las marcas enfrentadas, razén por la cual el consumidor pertinente no incurrira
en riesgo de confusién ni asumira que ambas marcas tienen un origen empresarial comiin por tratarse de
servicios diametralmente opuestos en cuanto a su naturaleza, canales de distribucién -

! Direccitn Nachonal de Propiedad Intelectual (DTNAPL), Directrices para ¢l examen de marcay ¢n Paraguay, p. 229 . Disponible en:
Inktes: oy i napd. oy portal & 3 propled sd-industrial ‘mrcge directnces
* Sanchez Herrero, Andrés.  "Confiision de Marcas™ Editorial Lo Ley. Asuncidn, 200 3,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1275 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA QUESERIA
CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49002/2017, SOLICITADA POR MASEL
SRL.- O —

preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la
misma brinda informacion acerca de las caracteristicas de los productos pedidos. 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 “LA QUESERIA CULTURA QUESERA" fue
presentada para cubrir Todos Jos productos de la clase 30 del nomenclador internacional. La clase 30
comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras,
hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, asi como los aditivos para realzar el
sabor de los alimentos, —«sseemes e me e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LA QUESERIA CULTURA
QUESERA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la
misma brinda informacion acerca de las caracteristicas de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos
que la denominacién "LA QUESERIA CULTURA QUESERA" no constituye el nombre habitual y necesario
con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la
presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda informacién necesaria o usual sobre las
caracteristicas de los productos pedidos. —--r===errer e

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: %(...) La evaluacion de este motivo de denegacidn requiere necesariamente la consideracion de los
productas o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que s comiin o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintive
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
sigutentes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados:
“ALGODON" para telas o productos textiles; ® “MANZANA" para productos frutales o confituras y
compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA”, 0 "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica,
usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electronicos. El término "MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicara
confiere aptitud distintiva al SIgN0. (...)" -===-==ss=me st e st e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “LA QUESERIA CULTURA QUESERA"
representa una creacion lingiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una
dosis sustancial de especificidad al signo solicitado.-----=--=mmmmmmmsme e

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

Que, respecto a las marcas evocativas, las Directrices para el Examen de Marea
senalan: *(...)Se considerard que un elemento tiene un caricter distintivg bajo o de!gs

! Direccion Nacional de Propicdad Intelectual (DINAPI, Clasificacion de Niza. 13° Edician {2026) disponibile en:
litips: v dinaps giay pydpoaliy 3 propeedad-indusirial e ¢halicaeonnidnstape=Simge 3‘-

' Direccién Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPY), Direcirices para el examen de marcas en Pavagway, p. 109 Bisponible et
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1275 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA QUESERIA
CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49002/2017, SOLICITADA POR MASEL

Asuncidn, i

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Masel S.R.L. contra
la Resolucion N° 1275 de fecha 29 de junio de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, y; -------------=-=----=--

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de Masel SRL., e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N® 1275 de fecha 29 de junio de 2018, dictada por la
Direccidin de Marcas. ~-=-w===s-==reerseerrrrme e e e s s e e e s e e e e -

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
IO PIEAND, e vmssmeiesor il adiintissontinsariinteaiint Sids Simi duiiir cabn s tiban obe sh wrs Saluacta i enthins s bas s st

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 el representante convencional de Masel S.R.L. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 21 de
L

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..)Que la solicitud de registro de la marca “LA QUESERIA
CULTURA QUESERA y etiqueta” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que
habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la
misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir
marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que 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 o servicio.”, .
En consecuencia no ha lugar a lo solicitadoy... ) —-===sesmsmemmm e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ‘(.. )Marcas genérica son aquellas
gue meramente describen la categoria general, tipo o clase de bienes o servicios. Asi, los términos
genéricos son aquellos usados por el ptiblico en general para identificar una categoria determinada de
bienes o servicios ../.. la expresion “QUESERIA" no constituye la denominacién necesaria, usual ni
técnicamente empleada para designar los productos reivindicados de la clase 30. En efecto, no se trata de
un término indispensable dentro del comercio para identificar productos como las bebidas a base de café,
cacao, chocolate, te, pizzas, tartas saladas, los sandwiches, ni tampoco designa directamente un producto

una idea vinculada al mundo del queso o a una determinada experiencia gastronémica asociada,
requiriendo un proceso intelectual e interpretativo por parte del consumidor para arribar a dicha
asﬂfjaddﬂ(___}" ....................................................................................................................

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INEEEDIMEEIY, ccoevsome s e et estinmi i ee se e s rd e crd et e b e e i b ia s as draast st e ca S S R e Rl s e i S e e e sad

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LA Q
QUESERA Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que preten
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1275 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA QUESERIA
CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49002/2017, SOLICITADA POR MASEL
SRL, —eee e e sraanestessotasuases -

las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. ------=----ssseeeee

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1275 de fecha 29 de junio de 2018 dictada por la Direccién de
IVLATICAS, s e o om0 0 0 0 8 o

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “LA
QUESERIA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA”", clase 30, Acta N*® 49002/2017, solicitada a
nombre de Mase] S.R.L. -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1275 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA QUESERIA
CULTURA QUESERA Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 49002/2017, SOLICITADA POR MASEL
SRL. =-eeeee R — S —— SR -

caracteristicas de los productos y servicios sin llegar a ser meramente descriptivo de estos. Si el elemento
solo evoca los productos o servicios de manera imaginativa o indirecta, el signo tendria un caricter
distintivo débil o bajo, pero podria funcionar como marcaf...)™ --=-===========ssmsrms e

Que, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa,
diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o
caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../..
Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se
basa esta 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 evoquen también las mismas
B L st e R e T (g . 1 ——

Que, cabe mencionar que la firma solicitante en autos, ya posee el registro de la marca “LA QUESERIA
CULTURA QUESERA (SLOGAN) Y ETIQUETA", en la clase 29 para todos los productos, individualizada con
el N° de registro 637760. Si bien dicho registro no otorga un derecho de arrastre automatico, si nos permite
colegir que la presente solicitud de registro constituye la pretension del solicitante de extender su registro
2 Jos productos de 12 clase 30, —--r-----rrmesrrmrsmsse e e e s e e e e e s

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacién “LA QUESERIA" en tamafio preponderante en letras caracteristicas mayiisculas ubicadas en
arco y en combinacidon de colores negro, blanco y marrén, en el margen inferior la denominacion
“CULTURA CASERA" en letras imprentas mayusculas en menor tamafo en color marron, sobre fondo gris,
la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

marca solicitada

QUESERIA

CULTURA QUESERA

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habién
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccién considera que es u

! Direccion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPT, Dircetrices para of examen de marras en Paragway, p. 288, Disponible en:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1274 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA QUEEERI&
CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 49008/2017, SOLICITADA POR MASEL
SRL, —omrrem e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LA QUESERIA CULTURA
QUESERA Y ETIQUETA”" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la
misma brinda informacion acerca de las caracteristicas de los servicios pedidos. 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 “LA QUESERIA CULTURA QUESERA” fue
presentada para cubrir: “Servicios de bar, servicios de café, servicios de cafeteria, servicios de catering,
servicios de comedores, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de autoservicio” de la glase 43
del nomenclador internacional. —— - s e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LA QUESERIA CULTURA
QUESERA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita o si la misma brinda
informacién acerca de las caracteristicas de los servicios pedidos. En ese sentido, tenemos que la
denominacién “LA QUESERIA CULTURA QUESERA" no constituye el nombre habitual y necesario con el
que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la
presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda informacion necesaria o usual sobre las
caracteristicas de los servicios pedidos. ——-«--mmrmmmmm s

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: %...) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracién de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comiin o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
"ALGODON" para telas o productos textiles; » “MANZANA" para productos frutales o confituras y
compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA”, o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica,
usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electronicos. El término ‘MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicara
confiere aptitud distintiva al SIGNO. (...) " -==+==r==smmsm e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “LA QUESERIA CULTURA QUESERA"
representa una creacion linghistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una
dosis sustancial de especificidad al signo selicitado,---------=- - e

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

Que, respecto a las marcas evocativas, las Directrices para el Examen _de Mayes
senalan: “(...)Se considerard que un elemento tiene un caricter distintive bajo o dé

. Direcirices para ef examen de marcas en Pergguay, po 18 Disponibie
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1274 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA QUESERIA
CULTURA QUESERA Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 49008/2017, SOLICITADA POR MASEL
T e — e —

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Masel S.R.L. contra
la Resolucion N® 1274 de fecha 29 de junio de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, y; -----=-=========ssszu-

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de Masel S.R.L. e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N® 1274 de fecha 29 de junio de 2018, dictada por la
DIPeociin G MEttas «cstiifeniaeriiniiiiiietidnbisir ik i s St S S e la i R e S i

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
b R b oot ot skt et ot

Que, en fecha 18 de mayo de 2026 el representante convencional de Masel S.R.L. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 21 de
rnayﬂ{kgﬁﬂiﬁ_—— ..............................................................................................................

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.)Que la solicitud de registro de la marca “LA QUESERIA
CULTURA QUESERA y etiqueta” ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que
habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la
misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir
marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”, .
En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(... )" ——--+==ssssmammeemmasmee e ceree e s aecenn et e aecees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Marcas genérica son aquelias
que meramente describen la categoria general, tipo o clase de bienes o servicios. Asi, los términos
genéricos son aquellos usados por el piblico en general para identificar una categoria determinada de
bienes o servicios ../[.. la expresion *QUESERIA" no constituye la denominacion necesaria, usual ni
técnicamente empleada para designar los servicios reivindicados de la clase 43. En efecto, no se trata de un
término indispensable dentro del comercio para identificar servicios de restauracion, cafeteria, catering o
restaurante ..[. la expresion “LA QUESERIA CULTURA QUESERA" unicamente sugiere o evoca
directamente una idea vinculada al mundo del queso o a una determinada experiencia gastronomica
asociada, requiriendo un proceso intelectual e interpretativo por parte del consumidor para arribar a dicha
T Tl L I e il s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedertia rso
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1274 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA QUESERIA
CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 49008/2017, SOLICITADA POR MASEL
L L T

las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N°® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. «-----==sessseeeeee

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1274 de fecha 29 de junio de 2018 dictada por la Direccién de
Mﬂ-[casl i e e e R P e ——

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “LA
QUESERiA CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", clase 43, Acta N® 49008/2017, solicitada a
nombre de Masel S.RL. R -

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. --------=-=-=semsemcrseeemmnnn et
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1274 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA QUESERIA
CULTURA QUESERA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N°® 49008/2017, SOLICITADA POR MASEL
S.RL.- - sesmeseemensecesmasaen -- - - memeenaeas

caracteristicas de los productos y servicios sin llegar a ser meramente descriptivo de estos. Si el elemento
solo evoca los productos o servicios de manera imaginativa o indirecta, el signo tendrfa un cardcter
distintivo débil o bajo, pero podria funcionar como Marca(...)" =-====sr===sssressessmmrsmmsmrenmrmasne e
Que, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa,
diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o
caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../...
Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se
basa esta 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 eflas. Esto hace que el titular de una
marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas
propiedades 0 Caracterfsticas. *=-s--s-ssssrrcassnsanmnntasarrnsssasemasasmannsrascnssdossnistanasinnssantinasssaneansansanaa

Que, cabe mencionar que la firma solicitante en autos, ya posee el registro de la marca "LA QUESERIA
CULTURA QUESERA (SLOGAN) Y ETIQUETA", en la clase 29 para todos los productos, individualizada con
el N® de registro 637760. Si bien dicho registro no otorga un derecho de arrastre automatico, si nos permite
colegir que la presente solicitud de registro constituye la pretension del solicitante de extender su registro
alos servicios pedidos dela clase 43, — -t e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacién “LA QUESERIA" en tamafio preponderante en letras caracteristicas maytsculas ubicadas en
arco y en combinaciéon de colores negro, blanco y marrén, en el margen inferior la denominacién
“CULTURA CASERA" en letras imprentas mayusculas en menor tamano en color marrén, sobre fondo gris,
la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

marca solicitada

LA QUESERI4

CULTURA QUESERA

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

oy

(] el

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas; habién
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considéra que es un

 Direceidn Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Direcsrices para of examen de marcas en Pareguay, p. 188, Disponibile en;
funtpssworw dinupd gy portal v 3 propeedad - inbustog |l marcas /directrices
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