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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1341 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ZEN Z Y
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 66954/2017, A NOMBRE DE BLYMERT S.A.

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° 1341 de fecha 19 de julio de 2018 dictada por la Direccién
0 TN TP . i oim o i

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *ZEN Z
Y ETIQUETA”", clase 34, Expediente N® 66954/2017, solicitada a nombre de Blymert
S_A_ S S —

Art. 32 NUT'[FTQUESE. AL ;32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1341 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *ZEN Z Y
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 66954/2017, A NOMBRE DE BLYMERT S.A.

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma Blymert
S.A., contra de Resolucién N® 1341 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, y;---------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de Blymert S.A., e
interpone Recurso de Apelacién contra la Resolucion N2 1341 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la
Direccion de Marcas, — -« eessss i sen s et i en e st it ne St et bt a e i e s

Que, en fecha 27 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
FIE g 0 e o o b et e e o P ARt i

Que, en fecha 24 de marzo de 2022, el representante convencional de Blymert S.A,, expresd agravios.

Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de
GBI 8 ZRR, —--omwmmmmmmmem oo e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que habiéndose realizado fa biusqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “ZEN", registrada
con el niimero 439087 en fecha en fecha 5 de Mayo de 2017 a favor de BLYMERT SOCIEDAD ANONIMA,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" --========-====ssmesaeeeee-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )la solicitud rechazada fue
transferida a nombre de la firma BLYMERT S.A.; es decir que, tras haberse procesado el pedido de
inscripeion de transferencia mencionado anteriormente, tanto la solicitud de registro de la marca “ZEN Z*
Y ETIQUETA, asi como el antecedente en cuestion, marca “ZEN", se encuentran a nombre del mismo
!‘fﬁh’a‘f‘{i,,}'— ........................................................................................................................

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
P B o e e A e e e et

Que, tal como sefiala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo "ZEN" registrada en la clase 34 (registro N° 439087), como la marca solicitada *ZEN Z'Y ETIQUETA"
para la misma clase, pertenecen al mismo titular Blymert S.A. Obra en autos la solicitud de transferencia
mencionada por el recurrente, la que a la fecha ya fue asentada. Este hecho, puede ser corroborado
igualmente en el sistema informatico de la Institucion, donde consta la que la presente solicitud de registro
de la marca “ZEN Z” solicitud N2 1766954 se encuentra a nombre de la firma “Blymert 5.A.", extremo que
invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolucion apelada,--------------oemeeeeemmeeees

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realj
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccién considera que es un signo

F
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA®, CLASE 35 EXPEDIENTE N°® 51481/2018,
SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERO S.A, —------

comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vinculo en realidad no

B e et e e e e e e e i e i s e s S5 A A SN b B Bea% 250 s aeew esw et

Que, tal como se ha mencionado en autos, la firma oponente posee vanos registros de la marca
“PAMPERO". En esa linea, al realizar la bisqueda en el sistema informatico institucional se verifican los
siguientes registros en las siguientes clases: PAMPERO en la 25 (Reg. N° 638033, 567391); PAMPERO
INFANTIL en la clase 25 (Reg, N° 594285); PAMPERO en la clase 24 (Reg. N° 638034 y 632316); PAMPERO en la
clase 22 (Reg. N° 567393, 638035, 632315), PAMPERO en la clase 28 (Reg. N® 469044 y 638032), PAMPERO en la
clase 18 (Reg. N® 638031 y 567394). Estos registros nos permiten colegir que la firma oponente posee una
familia de marcas con el vocablo “PAMPERO". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay,
aprobadas por Resolucion N® 259/2025 establecen: “Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar
el riesgo de confusién y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los
sigulentes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 2.2.5.1
Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o mas elementos
distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser
intrinsecamente distintivos o pueden haber adquirido cardcter distintivo a través del uso constante o la
publicidad en el pais. Los elementos distintivos especificos compartidos por todas las marcas de la misma
familia refuerzan la informacién sobre e}angm mmema!delaspmductosasmaaas queamnmnems
SIGNIO8(... )™, et e e e s e e e e e s

Que, la presente solicitud de registro ha sido presentada como un signo mixto, en ese sentido, posee
una etiqueta que acompana a la denominacion solicitada "PAMPERO SA”". En este punto corresponde
mencionar que de la familia de marcas registradas a nombre de la firma oponente también existen registros
de signos mixtos. Al contrastar la etiqueta solicitada en autos, con las etiquetas de los registros ya
concedidos a favor del oponente, se evidencia la similitud entre las mismas, tal como puede notarse en el
ST O 0 ottt e et el e e e Mt Sl el sk o ek e st e s e

marca solicitada marca oponente

(etiqueta registrada en las clases 25, 24, 22, 28, 18)

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de
los siguientes servicios de la clase 35: *Importacion, exportacion, comercializacion, gestion de negocios
comerciales y publicidad de prendas de vestir en general®, mientras que la marca base de la oposicién
posee el registro de su marca en la clase 25 para: “Todos los productos”. —---=+-==+-eseeersmmsrmansrenceeee e

Que, de la cobertura senalada se verifica que existe relacion entre los servicios de la clase 35 que
pretende amparar la marca solicitada y los productos de la clase 25 que ampara la marca reglsftra@
oponente. La cobertura solicitada en la clase 35 especifica la "importacion, exportacion, comercializacio

* Direcoiin Macional de Propsedad In‘rﬂ:nu:ﬂ {2025y Diowatrives par of Focowess de Mlaervas ow Parogary. A
herpec S wwsdinapl eope ol o8 propiedad dndusenalmacs e ;
* Direccion Nacional de Pmpwdin:l ]nteletl‘ual (DINAPY), Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025) Disponible en:

htps:fwww dinaptgov pyfporalvipropledad-industrialfmarcasidirectrices 7
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 51451."2018
SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERQ S.A, —--=r-rmsneesemsmmne e e e s mm s e s as cn s m s n s smm s s

Que, al cotejar la marca solicitada "PAMPERO SA Y ETIQUETA" frente a la marca oponente
"PAMPERO" se verifican las coincidencias a simple vista. En el aspecto ortogrifico, comparten
practicamente la totalidad de su estructura ("P-A-M-P-E-R-0"), las pequefias diferencias en el nimero de las
letras no bastan para excluir la existencia de una similitud visual, en el caso de autos la adicion de la sigla
“SA", sobre todo cuando los signos tienen una estructura igual o similar. Ademas, |a diferencia de una sigla
en la parte final o variaciones menores no constituye un factor que permita diluir la posibilidad de
confusién. Al compartir una cadencia fonética casi exacta, los signos no logran diferenciarse de manera
LT L R

Que, la marca solicitada "PAMPERO SA" se encuentra compuesta por dos elementos: el vocablo
PAMPERO vy la sigla SA; la marca oponente “PAMPERO" se encuentra compuesta por un elemento: el
VOCADIO PAMPE RO, —-nn e e e e e

Respecto a la sigla "SA", las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay contemplan
expresamente que las abreviaturas de las formas estatutarias mercantiles (como "S.A.", "SRL." "Ltd"
carecen de aptitud distintiva y se consideran elementos neutros al momento de apreciar el caricter
distintivo o la similitud de la marca en su coONjURLD’, —=--xmmemrmmmm e

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresién auditiva
muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos: “pam-pe-rofsa” o “pam-pe-rofese-a y
“pam-pe-ro”. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay’ establecen la regla de que las letras
o silabas al principio de una palabra tienden a notarse mas que las demas letras, por lo que la coincidencia
en la parte inicial genera una fuerte similitud visual y fonética, — -

Del analisis comparativo previo, se advierte que los signos en conflicto coinciden plenamente en su
elemento inicial: PAMPERO. Al examinar la dimensién conceptual de las marcas, resulta relevante destacar
que dicha denominacién compartida, “PAMPERO", remite a las siguientes acepciones: un viento fuerte
originario del sudoeste de la llanura pampeana, o bien la referencia a un elemento o individuo propio de la
region de La Pampa o del ambito pampeano en general. Toda vez que el vocablo “PAMPERO” constituye el
componente de mayor relevancia en ambos signos, existe un plano de coincidencia idéntico en el aspecto
idCOIGRICO Y COMCOPLLIAL —-rrsrrmmserrrsassssmnrrmn st ssssn s snas s e e e as sana S s s S S e ke e a2 S 200

Que, conviene mencionar lo estipulado en el material “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay®, aprobados por Resolucién 259/2026: *La mayoria de los casos de conflicto entre marcas no son
por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algin grado de similitud entre los signos y
los productos o servicios, lo que requiere un anilisis mds detenido. En estos casos, la objecion al registro
de una marca se basari en el principio del riesgo de confusién. Bajo este principio se debe denegar el
registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada
en el comercio en el Paraguay en relacién con los productos o servicios especificados, el uso
probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de consumidores. A estos efe
debe entenderse por confusién cualquier suposicién o percepcion errénea por parte de un.co
sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas

" Direcciin Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPE), Mhrectrices parg of examen de marcas en Paraguay, Disponible en:
bt dinapa. gow, py ‘poctaliv 3 progicdad-industrial 'marees‘direcinices
! Direccitn Nacional de Propiedad Im:lu:n:lf II:'II'N‘A.PIL Dmm‘ﬂr.‘r: para ol examen de marcas en Paraguay, Disponible en:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51481/2018,
SOLICITADO POR EMPRESA PAMPEROQ S.A. —+e-sssasssstassnssnsansanas semtanssmmensamimtamemmamesnmsememsameneasanen

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la
conclusién de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
revocar Ja resolucion FeCUITida, — ==+ sm e e s e

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERIMNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 12

Art. 22

Art. 32

RESUELVE:

REVOCAR la Resolucion N° 1180 de fecha 28 de diciembre de 2023 dictada par la
Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos. «=««««sssssssassssissssisimiammn s e

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PAMPERO SA Y
ETIQUETA", clase 35, Acta N° 51481/2018, solicitada a nombre de la firma E.l:rlpresa.
Pampero SA. —----=---meemo e g e e e

NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 51481/2018,
SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERO S.A. —

gestion y publicidad de prendas de vestir en general”. Por su parte, la clase 25 registrada por la oponente
comprende "todas las prendas de vestir, calzado y sombrereria”. De la contrastacién de las coberturas
senaladas se evidencia que los servicios y productos que amparan se dirigen exactamente al mismo piiblico
consumidor de indumentaria y comparten los mismos canales de distribucién y tiendas de exhibicion. Un
consumidor paraguayo promedio, al ver una tienda o un servicio de comercializacion de ropa denominado
"PAMPERO SA", asumira inmediatamente que las prendas de vestir que se venden alli provienen del mismo
fabricante o que ambas empresas estan vinculadas econémicamente ——-s=-===ss=ssssrmmrrammennn s

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

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
o de asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. El articulo mencionado tiene
como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversién del titular anterior; la proteccion al consumidor
de tomar decisiones engafnadas en el mercado; y asegurar que la competencia entre los que concurren al
mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia. ---------==---ssssoemmmmmameaaes

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™. -=--==«-ss=sssrmsemsrsamennassanannnes

Que, con relacion al derecho sobre el nombre comercial invocado por la parte solicitante, es preciso
indicar que, segiin los documentos obrantes en autos (Constancia de inscripcién ante la Abogacia del
Tesoro, Certificado N° 13295541), la constitucion e inscripcion de la sociedad anonima data del 04 de junio
de 2018. En contraposicion, el registro de la marca oponente “PAMPERO” se remonta al 20 de julio de 1983
(Acta N® 8301606, Registro N° 106999). Sobre el particular, el Articulo 75 de la Ley de Marcas establece
expresamente: “Articulo 75.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer
uso ptiblico en el comercio(...)". Al no constar en el expediente administrativo elemento de prueba alguno
que acredite un uso puiblico del nombre comercial con anterioridad al registro de la marca en 1983, se
concluye que la marca registrada “PAMPERO" ostenta un derecho preexistente y prevalente frente al
REEAA0 POT 13 SOHCIEANEE. s ettt el A S L e b e b A e it

Que, en conclusion, tras el anilisis precedente, vemos que existe similifod
significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asoq

"*DERECHO DE MARCAS® = Jorge Otamendi. 9* Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017
* Compendio de Doctrina de Propledad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'PAMPERO SA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 51481/2018,
SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERQ S.A. —+s-sssossenssemrsmemememnmemeeees

mi mandante, con la denominacion que tenia entonces. Desde entonces se ha ido renovando regularmente
y se ha ampliado la proteccién en otras clases ../.... Si mi mandante no ha registrado PAMPERO en la clase 35
no es por falta de interés, sino porque desde el momento en que tiene registrada para productos de la clase
25 (nada menos que hace mis de treinta anos), su marca debe estar automaticamente protegida en la clase
35, ya que la relacion entre prendas de vestir y venta de prendas de vestir es evidente y categérica .../... El
nombre comercial constituye una propiedad en nuestra legislacion, pero no da derechos para avasallar
otros derechos anteriores que corresponden a terceros(...)". —===========sssssmmm e

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional del solicitante: (.. )En primer
lugar, cabe indicar que la marca solicitada por mi mandante constituye su Nombre Comercial o la Razén
Social de su empresa .../.. Del mismo modo, se adjunta a esta connotacién la inscripcién de la Razén Social
ante la oficina de la Abogacia del Tesoro ../.. En ese tren de ideas, y a los efectos de conseguir una
proteccion de sus activos de propiedad intelectual, mi mandante solicité el registro de su nombre
comercial ante la Dinapi, amen a que nuestra Ley de Marcas, ya le confiere derechos para hacerlos valer
frente a terceros ../.. La oponente en su escrito de expresion de agravios menciona, que no necesita el
registro de su marca en la clase 35 del clasificador vigente, puesto que consuetudinariamente ya posee una
proteccién intrinseca, al ser clase relacionada al producto que ofrece. Sin embargo, por el sistema
atributivo de derecho, que rige en materia de propiedad industrial en nuestro pais, mi mandante posee la

vocablo denominativo, mientras que la solicitada por mi principal es mixta con el nombre PAMPERO
seguida de Ja terminacién SA acompaniado de la etiqueta correspondientey...)"----=---===ss=rseeeeaeeeeceeaaa .

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
g & 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 confusién entre las mismas. —------

Que, analizando el campo ortografico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo
cuyo registro se solicita es semejante a la marca registrada, la marca solicitada "PAMPERO SA” resulta
similar a la marca oponente registrada “PAMPERO", la tinica diferencia radica en la sigla “SA” presente
como segundo y tltimo elemento de la solicitada, el cual resulta insuficiente para evitar la confusién visual,
especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las
marcas. De dichas extremas similitudes ortograficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan es muy
similar, como puede notarse en el siguiente COtejo: — === = s mmm

“PAMPERO SA Y ETIQUETA" {marca solicitada)

“PAMPERO" {marca oponente)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1180 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PAMPERO SA Y ETIQUETA", CLASE 35, EKPED[ENTE N" 51481/2018,
SOLICITADO POR EMPRESA PAMPERO S5.A. —

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Los Labriegos S.A.
contra la Resolucion N° 1180 de fecha 28 de diciembre de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos
e T T e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de Los Labriegos S.A. e
interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N° 1180 de fecha 28 de diciembre de 2023, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios08.---=-=---cs=-msrmmamms oo

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
Ly R

Que, en fecha 11 de junio de 2024, el representante convencional de Los Labriegos S.A. expresd
agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Direccién General tiene por presentada la expresion de
agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley, —=--===rssserrammmmmmemnne e

Que, en fecha 08 de agosto de 2024 se presenta la representante convencional de Empresa Pampero
S.A., y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccidn tiene por contestada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio de 2025, ——-ssssssssmmesnmmsannsmnssnnansaa e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, realizado el anilisis correspondiente, se
constata que estamos en presencia de signos de conformacion parecida. aplicados para
productos/servicios relacionados, en efecto queda por determinar si le asiste al solicitante el derecho a
obtener el registro de su marca PAMPERO SA Y ETIQUETA; de los argumentos esgrimidos por las partes
podemos deducir en primer lugar que el oponente no cuenta con registros, ni solicitudes para la clase 35
../. Para registrar una marca en varias clases se requiere de una solicitud independiente para cada una de
ellas, con lo cual el oponente no cumple los requisitos, ya que no tiene registrado la marca en litigio
PAMPERO en la clase 35. Que, es importante sefialar en el caso de autos la notoriedad de la marca
solicitada, que es sabido es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productas o
servicios que distingue ../.. ademas cabe destacar que la marca solicitada caonstituye su nombre comercial
EMPRESA PAMPERO S.A. lo que le aporta un derecho sobre la misma .../... el oponente no ha solicitado la
marca PAMPERO en la clase 35, en nuestro pais, lo que nos hace deducir que no existe interés de parte del
mismo para proteger y entender dicha marca en la clase 35 para la comercializacién, exportacién e
importacion de dichs MAaTCa[.., )", s==simsesossiminiunnn s mas e e mi S e e o R et e o

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
“(..)Si bien PAMPERO y PAMPERO S.A. no tienen “conformacién parecida”, sino que son idénticos, la
resolucién reconoce una colision entre los signos atendiendo que los productos que amparan estan
relacionados entre si. En efecto, se trata de prendas de vestir, por un lado, y venta de prendas de vestir, pﬂr
el otro ../.. Es falso que la marca de la adversa sea notoria. No se ha aportado una sola p -
supuesta notoriedad del signo cuestionado ../.. En cambio, PAMPERO, de mi mandante, si €3
notoria. PAMPERO fue registrada por primera vez en Paraguay en clase 25 el 20 de julio de 1953
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1683 DE FECHA 13 DE NOVIEMERE DE 2019, DICTADA POR

LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLORA",
CLASE 29, EXPEDIENTE N° 103146/2018, A NOMBRE DE FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL BV «-s-camaecemee

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma UPFIELD EUROPE B.V. es titular actual de la marca base de rechazo
y anteriormente fue titular de la marca solicitada. Esto se constata en el sistema informético de la institucién,
donde figura la marca antecedente “FLORA "registrada bajo e/ N° 366999 y su renovacion N° 565520, a nombre
de “FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V." titular actual de la marca solicitada, extremo que demuestra lo
TR I o s e S S S e e e e A e

Que, tal como manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, ambas marcas FLORA
(marca base de rechazo) Clase 29 y FLORA (marca solicitante) Clase 29, pertenecen al mismo titular y que si
permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusion alguno, ni mucho menos perjuicio
para su propietario. Esto se confirma mediante el certificado de cambio de nombre adjuntado en autos,
presentado el 30 de mayo del 2025, que certifica el cambio de nombre de UPFIELD EUROPE B.V. a FLORA
FOOD GLOBAL PRINCIPAL BV oo e e e e e s s e s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta 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, 6 y demis
concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -----=---=-=seeesse

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 1683 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la
Direcciion de Marcas, «--«-=-----=s=smm s et e s e s s e e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “FLORA”,
clase 29, Expediente N° 103146/2018, solicitada a nombre de FLORA FOOD GLOBAL
PRINCIPAL B.V, ---=scsesssememesees .

Art.32  NOTIFIQUESE. ------smsmsooeooneeeon




DIRECCION HACIONAL

& PRGPIEDAD GOBIERNO v | PARAG JJ
!EEEEW“L PARAGUAY REKUAI

Resolucion N* _, 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1683 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLORA",
CLASE 29, EXPEDIENTE N® 103146/2018, A NOMBRE DE FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V .-==-s=ssscaasan

Asuncion, | e.'lr' J

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de FLORA FOOD
GLOBAL PRINCIPAL B.V., en contra de la Resolucion N° 1683 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por
]_a Dlrecc]_f_'ln de Marcas' },r: ........................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 3 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de FLORA FOOD
GLOBAL PRINCIPAL B.V., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1683 de fecha 13
de noviembre de 2019, dictada por la Direccidn de Marcas. «-----sss=sssesssms s

Que, en fecha 9 de junio de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuegtgl .........................................................................................................................

Que, en fecha 4 de noviembre de 2020, el representante convencional de FLORA FOOD GLOBAL
PRINCIPAL B.V., expresd agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 3 de diciembre de 2020, ----=+s-cnssmsememsmmmrmrmneeemr e ese o e ne s s as e sn s sae san s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: ¥..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de Jamarca "FLORA", registrada
con el numero 366999 en fecha 29 de agosto de 2012 a favor de UNILEVER N.V.,, Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas; cuentan con identidad plena, dando la impaesibilidad de su inscripcion,
come nuevo registro.- por lo que de conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
T i Lo T T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (. ) la marca pertenece al grupo
UNILEVER N.V.,, cuyo segmento alimenticio fue vendido y relanzado como UPFIELD B.V., por lo que es
evidente gue la marca no se encuentra incursa en la prohibicion mencionada y tampoco causa perjuicio al
titular de fa marca pues mi mandante ha pasado a ser titular de la marca mediante la transferencia del
portfolio de UNILEVER N.V. Esta informacion puede ser corroborada en la pagina web de mi mandante, asi
como también en numerosas publicaciones en sitios de internet relacionados con negocios y drea
empresarial/ ... No existe perjuicio, porque la marca base de rechazo pertenece a mi mandante../ Cabe
mencionar, que en fecha 22 de octubre del corriente afio presentamos la solicitud de transferencia de
UNILEVER N.V. a UPFIELD EUROPE B.V. bajo acta Nro. 2067624, De esta forma desapareceria la base de/
rechazo por lo cual corresponde revocar la resolucion 1683 del i3 de noviembre del 2019 y ordenar [a
continuidad de Jos tramites del registro de marca “FLORA" a nombre de UPFIELD EUROPE N V.7 --+==-szssees

et .;I'I||.|I{rl taldno
l‘llrc 1ot (eneral Tmierina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29485/2023 A NOMBRE DE LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) --======r=sssssnsssas

alcance de la semejanza marcaria .../.. En efecto, desde el punto de vista fonético, las marcas SEMAGLUCAL,
SEMAGLIX y SEMAGLUTID presentan una coexistencia sustancial en su arranque sonoro, articulado en la
secuencia “SE-MA-GLU", que constituye el niicleo fonético dominante de todos los signos en conflictof...)"

Que, en su escrito de contestacion del traslado de agravios la parte oponente manifiesta:
“(..)Debemos mencionar, que la particula utilizada por la marca oponente es de uso comin en la clase 05 y
tras confrontar a la marca en pugna, SEMAGLUCAL (Marca solicitada) con SEMAGLIX (Marca oponente)
surge que lo tinico que las mismas tienen en comun es la particula *“SEMAGL". Sin embargo, no puede
invocarse proteccién sobre la base de dicho vocablo, debido a que la misma coexiste pacificamente en la
misma clase con otros titulares. Cabe destacar que, la marca oponente cuando fue solicitada fue objeto de
oposicion y tras haberse culminado el proceso litigioso, la DINAPI considerd que la marca “SEMAGLIX”™
podia coexistir pacificamente con la marca antecedente *SEMGLEE" ..[.. es sumamente importante
mencionar que la marca oponente actualmente coexiste con la marca “SEMAG" registrada en el ario 2025
/.. la contraparte obvio completamente lo que se conoce en el ambito de la Propiedad Intelectual como
“Mareas Evocativas’, que se dan en la mayor cantidad de situaciones ante marcas solicitadas en la clase 05.
En este caso la particula "SEMAGL" evoca la designacion genérica de la droga “SEMAGLUTIDA..)" —-----

Que, primeramente corresponde mencionar que se dedujeron dos oposiciones en contra de la
presente solicitud de registro: la de LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. sobre la base de la
solicitud previa de registro de la marca *SEMAGLUTID" en la clase 05, individualizada con el N® de solicitud
2259316 (oposicion Acta N® 2341012) y la de QUIMFA S.A. sobre la base del registro de la marca “SEMAGLIX"
en la clase 05, individualizada con el N° de registro 545666 (oposicién Acta N° 2358718). Conforme surge de
las constancias de autos y de los datos obrantes en el sistema informatico institucional, la oposicién
promovida por la firma LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.S.A. no interpuso recurso de
apelacion contra la resolucién N° 371/2025 dictada en estos autos por la Direccion de Asuntos Marcarios
Litigiosos, por tanto, la resolucién recaida se encuentra consentida por la firma LABORATORIO DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. Lo que trae aparejado que el anilisis a realizarse en esta instancia se limite
al recurso interpuesto por la firma QUIMFA S.A. sobre la base del registro de la marca SEMAGLIX en la clase
S

En ese orden de ideas, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del
recurso interpuesto por la firma QUIMFA SA. y la consecuente coexistencia o no de las marcas
“SEMAGLUCAL" (solicitada en clase 05) y la marca *SEMAGLIX" (registrada en la clase 05), —--=-=--eseureacs

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 analisis desde la 6ptica de los eventuales
CONSUMIOTES, === mm s st r e s s s s s s s e s e s o s s e ea s ma e mn s mm s md s mme

posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “SEMAGLUCAL” ¢
marca de la oponente *SEMAGLIX" registrada en la clase 05, —--------rrasrmeranmmmneeeaen ‘{ ----------

SEMAGLUCAL (marca solicitada)
SEMAGLIX (marca oponente) |
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne° 371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29485/2023 A NOMBRE DE LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) -=-=s=sesszsrsessaserses

Asuncion, i

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de la firma QUIMFA
S.A. contra la Resolucion N° 371 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
B P OB, Iy s oo pi e T e Y S b 3 B S m AR s 2 P S St Ly S

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de QUIMFA SA., e
interpone Recurso de Apelacién contra la Resolucion N® 371 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la
Direccibn de Asuntos Marcarios Litigiosos, ~-r---rr==--mmsmmsememsmeecsoc oo oo cneo s e ce o ece oo nc e ronnanas

Que, en fecha 28 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APelacion INtEEPUREED, me-ser s bisa s s s e nne s n b S s e et S s dm s S b bR et e S e e

Que, en fecha 07 de abril de 2026 la representante convencional de QUIMFA S.A. expreso agravios;
en fecha 13 de abril de 2026 esta Direccion General tiene por presentada la expresion y ordena el traslado a
la contraparte por el Plazo de ley, — e

Que, en fecha 01 de junio de 2026, el representante convencional de LABORATORIOS SIEGFRIED
SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contestd el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 04
de junio de 2026 esta Direccién General dicté la providencia de Autos para Resolver. -------=-s=-seeeeseeeennes

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera que: “(..Jentre las marcas en pugna: SEMAGLUCAL
(solicitada) vs. SEMAGLUTID y SEMAGLIX (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la
comprension precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones ../... realizado el cotejo marcario
entre la denominacion solicitada SEMAGLUCAL y SSEMAGLUTID (oponente), notamos que, entre las
mismas es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de confusion
alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo (SEMA), ello no
demuestra que las mismas causaran confusion al publico consumidor, tomando en cuenta que las mismas
producen una visién de conjunto distintas entre si .../.. resulta menester destacar la situacion especial de
los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos
farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad de para dicha clase otorga Ia
capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CLASE 5,
asegurante que se ajuste de manera apropiada a la evolucion del panorama médico y farmacéuticof(...)" —--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...Jel primer vicio de la resolucicon:
haber desarticulado artificialmente las marcas para buscar refugio en diferencias secundarias, dejando de
lado la coincidencia sustancial que domina su configuracién. Las denominaciones SEMAGLUCAL,
SEMAGLIX y SEMAGLUTID comparten un niicleo denominativo de singular fuerza perceptiva, dada por la
secuencia “SEMAGLU", ubicada al inicio de los signos .../... la resolucién se aparta del principig card)
la impresion de conjunto y adopta una comparacion fragmentaria que descentralizada ‘ﬂ
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29485/2023 A NOMBRE DE LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) --+--=---r--=-=- S ——

"SEMAG" | "SEMA" es utilizada corrientemente en el registro marcario de la clase 05. En ese sentido, ningiin
titular puede monopolizar o apropiarse de dicha particula, ——-=sssems e

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

Que, esta dependencia administrativa, al analizar las denominaciones marcarias en pugna, considera
que la coincidencia visual y fonética se limita al prefijo "SEMAGL". E|l hecho de que ya existan en el
mercado otras marcas coexistiendo pacificamente con esta raiz o particula -o muy similares- demuestra
inequivocamente que es un elemento de uso comun en la clase solicitada. Cuando los signos comparados
comparten un elemento de uso comin, la evaluacion del riesgo de confusion debe centrarse en el impacto
que tienen los componentes no coincidentes. En ese sentido, la comparacién recae en las silabas finales.
Estas terminaciones son radicalmente distintas en el plano ortogrifico, visual y fonético (se-ma-glu-cal
frente a se-ma-glin). —-mmrmmmr e

Que, el Articulo 16 de la Ley de Marcas dispone: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro
signo compuesto por un conjunto de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los
elementos contenidos en ella que fuesen de uso comin o necesario en el comercio™--------=------=--nnreeeeen

Profundizando en el analisis fonético de las marcas, mientras la marca solicitada "SEMAGLUCAL"
finaliza en "ucal” y se pronuncia se-ma-glu-cal (un vocablo de cuatro silabas), la marca de la oponente
*SEMAGLIX" finaliza en “ix" y se pronuncia se-ma-glix (un vocablo de tres silabas). La marca solicitada
termina con una silaba abierta mientras que la marca oponente termina con una silaba cerrada que suena
como “/iks". Estas variaciones en el sonido final generan una cadencia sonora distinta al pronunciarlas, —

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

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por
Resolucion n.* 259/2025, sefiala 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 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 Ja pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese/€l mi.
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. £os elemd
determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y skz

 "DERECHO DE MARCAS" ~ Jorge Otamendi. 9° Ed_ CABA, Abeledo Perrat, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 29485/2023 A NOMBRE DE LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) ---=-+=-=-=sssrnanses

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
impn!sj_ﬁn visual muy TR IR, . semieessoeremioieses oot i i o i o i i e S A B A Rl i A o S e B e i A e s

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 comiun, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacién “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitrania (747).-============ssssssessmmsnnnsamesnn s s n e s s s s s s s e s s e nsa s ss s s s a s s s as e

Que, analizando el campo ortogrifico de la solicitante "SEMAGLUCAL" y la marca oponente
"SEMAGLIX", por mas que comparten elementos en comun no se leen de la misma manera al tener otros
componentes que permiten diferenciarlas claramente, —---------e--cemrm s

Que, antes de ahondar en el cotejo ortografico y fonético de las marcas en cuestion, esta Direccion
General considera importante mencionar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado de marcas
con las particulas “SEMAG” - “SEMA” y similares que se encuentran operando pacificamente en el mercado.
En ese sentido, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 que
también utilizan las raices mencionadas como parte de su denominacién. Segtin la buisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: SEMAZIC, Reg. N°
478419, a nombre de Zodiac International Corporation; SEMADRAL, Reg. N°® 614531, a nombre de SCAVONE
HNOS S.A; SEMANAR, Registro N°® 537233, a nombre de Microsules Argentina Sociedad Anonima De
Servicios Industrial Inmobiliaria Agropecuaria; SEMAG, Registro N® 619259, a nombre de INDUFAR C.LS.A.
SIMIGLUT, Registro N* 453082, a nombre de Luis Cassanello S.a.i.c.; extremo que demuestra la coexistencia
del oponente con otras marcas registradas que utilizan denominaciones similares en la clase 05 a nombre
de diferentes titulares. —«-reeesrmme e e s

Inclusive se encuentra coexistiendo con la marca SEMATIDE SIEGFRIED, Registro N°® 642366 a
nombre de la firma solicitante en autos LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED
S.A)—- - --

Que, en la clase 05 es habitual que los nombres de los medicamentos se construyan a partir de
denominaciones comunes internacionales (DCI/INN), principios activos o términos cientificos alusivos a
procesos metabolicos. Las Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay sefnalan: “Las
denominaciones comunes internacionales o DCI {International non-proprietary names, INN) son
designaciones que la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) asigna a las sustancias farmacéuticas para
identificar cada sustancia con un nombre tinico. Estas denominaciones son necesarias para una
identificacién clara y una prescripcién y dispensacién segura de los medicamentos, asf como para la
comunicacién y el intercambio de informacién entre los profesionales del sector de salud piiblica. Las DCI
son de dominio publico y se pueden usar libremente”. Cuando dos signos coinciden tnicamente en un

' Derecho de Marcas, jorge Otamendi, Editorial: LexisMexis - Abeledo-Parrot ANC: 2003



DIRECCION NACIOMAL DE

" PROPIEDAD GOBIERNO vii. | PARAGUAI
o INTELECTUAL (f} PARAGUAY | REKUAI

Resolucion N® \J |

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 371 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 29485/2023 A NOMBRE DE LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) - - et

dcentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estari 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 pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (... ) i-=messsmmmmmmmmem oo

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada “SEMAGLUCAL" v la
marca oponente "“SEMAGLIX", ambas amparan "Todos los productes™ de la clase 05. No obstante, ante la
coexistencia previa con otras marcas con la raiz "semag”, “sema" y, a las diferencias visuales y fonéticas
senaladas, esta Direccion General considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca solicitada “SEMAGLUCAL" en la clase 05 y la marca oponente “SEMAGLIX"
registraida o1 13 Clase (15, consass i s ame R i e i e S S e e e i e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusién de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, por tanto,
corresponde confirmar la Resolucion recurrida.--=--=-=--===sssremmereems oo

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N* 371 de fecha 23 de abril de 2025 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. =-========sssssssesanmemann e ceneane e

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“SEMAGLUCAL", clase 05, Expediente N® 29485/2023, solicitada a nombre de
LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANO zerermae

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -w-semsserermceseermsssalon

! Direccion Macional de Propiedad Imelectual (DINAPT), Mirecirices para of examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 . Disponible en:
s Swewon dinagt goe o porta iy Y propiedad-industrial wmarcas dirccinces
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 322 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SEGLUT", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 60022/2023 A NOMBRE DE BALIARDA S A. --------=---

extensién sonora de los signos genera impresiones claramente difereniciadas en la percepcion global ../..
la particula "GLU" evoca terminaciones “glut” o “glumet”, vinculadas al metabolismo de la glucosa y a
productos destinados al control glucemico ../... Lo cierto es que las similitudes se advierten a simple vista,
como se demostrard seguidamente: SE GLU RO MET marca base de oposicién CE GLU TION con raiz casi
identica “CEGLU" SE GU LEN reproduce practicamente Ja misma secuencia de letras Z GLUX reproduce la
raiz, la "Z" antes de "GLUX" se pronuncia “se” La simple confrontacién visual y fonética de los signos
citados demuestra una irrefutable proximidad con la marca base de oposicién, desvirtuando el criterio
sostenido por la Direccién. En efecto, la reiterada presencia de la particula “GLU” en el dmbito farmacéutico
evidencia su caracter débil y de uso comun, por lo que mal podria pretenderse conferir un monopolio
Elffuyf'ﬂrf'(.“}. o o o e B

Que, en su escrito de contestacion del traslado de agravios la parte oponente manifiesta: *(..)Surge
del cotejo de las marcas que tanto, SEGLUT y SEGLUROMET poseen una innegable coincidencia
gramatical, visual y fonética. En efecto, la solicitud coincide 100% en todas las letras que componen la
marca de mi mandante .../.. Desde el plano visual, la denominacién solicitada en autos “SEGLUT", es una
transcripcién casi literal de la denominacién de mi mandante, ya que la solicitud de registro reproduce por
completo casi todas las letras que componen la marca registrada base de esta oposicién y siguiendo incluso
idéntica secuencia: S - G - L - T.../.. Desde el plano fonético, la modificacion del solicitante en la desinencia
de la denominacién pretendida es minima ya que en su conjunto produce una similitud fonética entre
ambas marcas, lo que llevari eventualmente al consumidor a la confusién .../... justamente la limitacion gue
es invocada por el solicitante, para la misma clase en la que se encuentra registrada la marca de mi
mandante, coincide con el producto que es comercializado con la marca registrada SEGLUROMET, ergo,
un producto recetado para la diabetes, considerada como una enfermedad cardiometabolicaf...)” —-«s=ss--

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma BALIARDA SA., y la consecuente coexistencia o no de las marcas *SEGLUT"
(solicitada en clase 05) y la marca “SEGLUROMET" (registrada en la clase 05), ====sssesssnscammmsmnmncnaaaaaaas

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visiobn 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
CONSUMIAOTES, ==mmm e oo ot oo

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 “SEGLUT" en la clase 05, con la marca de
la oponente *SEGLUROMET" registrada en la clase 05. —----==xsenoemm e

SEGLUT (marca solicitada)
SEGLUROMET (marca oponente)

necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su co
impresion visual muy diferente. —---s--es s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 322 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SEGLUT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60022/2023 A NOMBRE DE BALIARDA S.A, ------------

Asuncion, 16 B 9098
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma BALIARDA
S.A. en contra de la Resolucion N® 322 de fecha 10 de abril de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos

Marcarios LiLigi0S0s, ¥; -==-==eesrecermrmmmmmraser e arsonarmensenas e et s a e mn e s he e b e e s s e e e e n e s e s st S n e sen s e e

RESULTA.:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de BALIARDA S.A.,
e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N° 322 de fecha 10 de abril de 2025, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIIGIOS0s, =======«===sssmmmsssrmm e oo e

Que, en fecha 27 de enero de 2026 fue dictada la providencia que concedit el recurso de apelacién
interpuestu_ e e e R RN AR RS ATEEEEE S ESmaE s e

Que, en fecha 27 de febrero de 2026, la representante convencional de BALIARDA S.A. expreso
agravios; en fecha 09 de marzo de 2026 esta Direccién General tiene por presentada la expresion y ordena
el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —--«=s=rrrmemmmrmme e

Que, en fecha 06 de abril de 2026, el representante convencional de MERCK SHARP & DOHME LLC.
contestd el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 10 de abril de 2026 esta Direccion General
dict6 la providencia de Autos para Resolver, ==-=«ss=reamsmesom ettt i et e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.)realizado el cotejo marcario entre la
denominacién solicitada "SEGLUT™ se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de la opolsicion SEGLUROMET se percibe que entre las mismas existen
elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, al
analizar las marcas SEGLUT (solicitada) y SEGLUROMET (oponente), se observa que la primera reproduce
en su totalidad la raiz “SEGLU" de la marca oponente, lo que genera una similitud fonética evidente al ser
pronunciadas .../.. ambas marcas presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la
confusién directa (tomar una marca por otra) como a la confusion indirecta (suponer que ambas provienen
de un mismo origen). Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de la oposicion .../.. es Importante mencionar
que, si bien la solicitante hace referencia a una supuesta coexistencia entre las marcas (CEGLUTION y
SEGULEN) en su escrito de contestacion, dicha mencién carece de relevancia ya que la estructura
denominativa difiere sustancialmente(...)” —--=--==s=sssmesmsmmim e s n e dn e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. JEn el cotejo entre ellas se puede
apreciar claramente lo manifestado, en la longitud, la desinencia, la cantidad de letras y, por ende, las
silabas que las componen, esto conlleva una marcada diferencia en la impresion visual de cada una ../ la
denominacion de mi representada se articula como “SE-GLUT™ (dos silabas), con una ace
seca y contundente dada por la consonante “T"; mientras que la marca base de la oposicion'y
“SE-GLU-RO-MET" (cuatro silabas), presentando una estructura sustancialmente mas extey
vocales implicadas (*O", “E") y consonantes ("R", "M") .../... la marcada disparidad en ritmo, J:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 322 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SEGLUT", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 60022/2023 A NOMBRE DE BALIARDA S.A, -----=s=xsx-

Que, esta dependencia administrativa, al analizar las denominaciones marcarias en pugna, considera
que la coincidencia visual y fonética se limita al prefijo "SEGLU". El hecho de que ya existan en el mercado
otras marcas coexistiendo pacificamente con esta misma raiz o particula demuestra inequivocamente que
es un elemento de uso comin en la clase solicitada. Cuando los signos comparados comparten un
elemento de uso comuin, la evaluacion del riesgo de confusion debe centrarse en el impacto que tienen los
componentes no coincidentes. En ese sentido, la comparacion recae en las silabas finales. Estas
terminaciones son radicalmente distintas en el plano ortogrifico, visual y fonético (se-glut frente a
SE-BlU-TO-IMEL). —rrermmrm e e Rt a s s e e

Profundizando en el analisis fonético de las marcas, mientras la marca solicitada "SEGLUT™ finaliza en
"glut® y se pronuncia se-giut (un vocablo de dos silabas), la marca de la oponente “SEGLUROMET" finaliza
en “romet” y se pronuncia se-glu-ro-met (un vocablo de cuatro silabas). Estas variaciones en el sonido final
generan una secuencia ritmica distinta al pronunciarlas, —--=-=sss e e

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

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™, aprobadas por
Resolucién n.® 259/2025, senala cuanto sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un analisis del niimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el nimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderi 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
dcentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritme de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN *(...) . ===-==eensmesemmsmeee e e

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada *“SEGLUT" y la marca
oponente “SEGLUROMET" amparan productos de la clase 05. La marca solicitada pretende obtener el
registro para los productos especificos de la clase 05: “Productos para el tratamiento de enfermedades
cardiometabélicas”. La marca oponente posee el registro para amparar: “Preparaciones farmacéuticas para
uso humano comprendidos en la clase 05”. No obstante, ante la coexistencia previa con otras-mascas con la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 322 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SEGLUT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60022/2023 A NOMBRE DE BALIARDA S.A. ------=-----

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucién del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no suspm integrantes
separadas en forma arbitTaria (747, -« eee s

Que, analizando el campo ortogrifico de la solicitante *SEGLUT" y la marca oponente
“SEGLUROMET", por mis que comparten elementos en comin no se leen de la misma manera al tener
otros componentes que permiten diferenciarlas claramente. —-------------srm e

Que, antes de ahondar en el cotejo ortografico y fonético de las marcas en cuestion, esta Direccion
General considera importante mencionar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado de marcas
con la particula “CEGLU" (difiere en la letra ¢, pero tiene la misma pronunciacién seguida de la vocal *e”™: ce
- se [ "GLUT" / “GLU" que se encuentran operando pacificamente en el mercado. En ese sentido, veros que
existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 que también utilizan la raiz
mencionada como parte de su denominacion. Segtin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: CEGLUTION 300, Reg. N°® 518480, a nombre de
Quimica Ariston S.a.i.c.; CEGLUTION XR, Reg. N* 518481, a nombre de Quimica Ariston S.a.i.c.; § - GLUTIX,
Registro N° 617830, a nombre de PROSALUD FARMA 5.A.; SIMIGLUT, Registro N* 453082, a nombre de Luis
Cassanello S.a.i.c.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas que
utilizan denominaciones similares en la clase 05 a nombre de diferentes titulares, —----=s--s-sssomemeocanennaaes

Que, en la clase 05 es habitual que los nombres de los medicamentos se construyan a partir de
denominaciones comunes internacionales (DCI/INN), principios activos o términos cientificos alusivos a
procesos metabélicos. Las Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay sefalan: “Las
denominaciones comunes internacionales o DCI (International non-proprietary names, INN) son
designaciones que la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) asigna a las sustancias farmacéuticas para
identificar cada sustancia con un nombre linico. Estas denominaciones son necesarias para una
identificacién clara y una prescripcién y dispensacién segura de los medicamentos, asi como para la
comunicacién y el intercambio de informacién entre los profesionales del sector de salud puiblica. Las DCI
son de dominio piblico y se pueden usar libremente”. Cuando dos signos coinciden tinicamente en un
componente que tiene un caricter distintivo débil o que es de uso corriente en el mercado, dicha
coincidencia no puede sustentar por si sola un riesgo de confusién. El hecho de que haya marcas
registradas con la particula en comtn a nombre de diversos titulares nos permite colegir que la raiz
"SEGLU" | "GLUT" es utilizada corrientemente en el registro marcario de la clase 05. En ese sentido, ningin
titular puede monopolizar o apropiarse de dicha particula. —---=---=ee s mm e

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

' Derecha de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003
* “DERECHO DE MARCAS" ~ Jorge Otamendi, 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 322 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "SEGLUT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60022/2023 A NOMBRE DE BALIARDA S A_ -----==-=-=-

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, por tanto,
corresponde revocar la Resolucion recurrida.----=-ss=ssrssresemssmmmimmnee s rms s e s e s s s s e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 322 de fecha 10 de abril de 2025 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios LItigIosos. --«--==--=sse-semmmsmmeesmmsencenaeernee e cniecn s e nee e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“SEGLUT", clase 05, Expediente N® 60022/2023, solicitada a nombre de BALIARDA
B o A A S e B TR

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. --s-s-smcsamssemranis
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 195 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 Y 3761 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPLEIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EKFEDIEM‘E N°® 2398205,
SOLICITADA POR CARLOS JOSE MACHUCA BENDANA, —=----=-=ssommscssmmmennsansammsnsnanansssnaes

Que, entre otros argumentos, se agravia e| apelante y manifiesta: “(..JEMPLEIA no existe en ningun
idioma relevante para el publico paraguayo. La resolucién apelada sostiene que la denominacién
“EMPLEIA" en su “traduccién al espaniol” seria descriptiva. Sin embargo, EMPLEIA no tiene traduccion al
espafiol. Tampoco la tiene al inglés, al portugués, al francés, al italiano, al aleman, al guarani ni a ningtin
otro idiema de uso corriente o conocido en la Republica del Paraguay .../.. EMPLEIA tiene una fisonomia
propia y una terminacion peculiar (*IA") que la distingue de cualquier raiz reconocible en espariol,
guarani, inglés o portugués ../.. Aun en la hipotesis mis favorable a la tesis del examinador, EMPLEIA seria
a lo sumo un signo sugestivo - categoria expresamente excluida de los motivos de denegacion .../.. Ningun
competidor que ofrezca servicios de publicidad, gestién de negocios, administracion comercial, seleccion
de personal o intermediacion laboral necesita usar la voz "EMPLEIA” para referirse a sus servicios. La
denominacion no forma parte del lenguaje técnico ni corriente del sectory...)" ======«==sseremssemmsmmmceeeee..

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “EMPLEIA 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 informacién
acerca de las caracteristicas del servicio pedido. 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 “EMPLEIA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35
del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Publicaciones de ofertas laborales y seleccion
de personal por sitios web; Servicios de colocacion laboral; servicios de agencia de empleo temporal y
permanente; Servicios de agencia de empleo y contratacion de personal; seleccién de personal y servicios
de test psicotécnicos para la seleccion de personal; Servicios de consultoria en materia de recursos
humanos; Servicios de informaciones comerciales; Servicios de asesoramiento en direccion de empresas;
Servicios de asistencia en la direccién de negocios; Servicios de consultoria en organizacién y direccién de
negocios; Gestion comercial; administracion de empresas; trabajos de oficina®™ —----------scseeamraicaanaaaes

Que, la denominacion “EMPLEIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el
que se designa a los servicios de la clase 35 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, — - mrmmmmm s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “EMPLEIA Y ETIQUETA" representa una
creacion lingiistica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacién 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 solCItad0. == rmsrmmr e

Que, esta combinacién 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=sssessm oo

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS Se refigre-
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 195 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 Y 3761 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPLEIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2398205,
SOLICITADA POR CARLOS JOSE MACHUCA BENDANA, —--------

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por Carlos Jose Machuca Bendafia por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, contra la Resolucion N® 3761 de fecha 25 de noviembre
Jdie 2025, dictada por I Pirec el de Maptas, ) e s e e e e e e e et e S e

RESULTA:

Que, en fecha 07 de mayo de 2025 se presenta Carlos Jose Machuca Bendafia por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interpone recurso de reconsideracion contra la
Resolucion N® 195 de fecha 18 de febrero de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, —---=-=-=-=s===-s=zseenes

Que, por Resolucién N° 3761 de fecha 25 de noviembre de 2025 la Direccién de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N® 195 de 18 de febrero de 2025, —--------==-sroemmecsomm oo

Que, en fecha 13 de febrero de 2026 se presenta Carlos Jose Machuca Bendafia por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién
N° 3761 de fecha 25 de noviembre de 2025, —==-s=sr=smsrrmmmrsemrmn s e e e

Que, en fecha 24 de febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
g (o T R s

Que, en fecha 24 de marzo de 2026 se presenta Carlos Jose Machuca Bendafia por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Direccidn tiene por presentada
la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de marzo de 2026, —--==-=====ressrresnanannas

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 195 de 18 de febrero de 2025 considera: “(..)Que la solicitud de registro de Ia
marca EMPLEIA ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las
prohibiciones de 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, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion en su
traduccién al espariol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que
desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(... )" —-------===ssmsmmmmmremrmmmaee e

Que, la Resolucién N°® 3761 de fecha 25 de noviembre de 2025 considera: “(..)si bien el ptblico
consumidor no identificard el idioma del cual proviene el término, no es menos cierto que la percepcion

e e o,
una palabra en espariol de empleo o emplea, donde la adicién de la letra “i" no es suficten
conjunto de la distintividad necesana para que esta no sea asociada a los servicios solicitados(.. ) sx1--------
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 195 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 Y 3761 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPLEIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 2398205,
SOLICITADA POR CARLOS JOSE MACHUCA BENDANA. — -~ —eor-roerrsroemrsermemmee

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

Art. 12 REVOCAR las Resolucion N° 195 de fecha 18 de febrero de 2025 y 3761 de fecha 25 de
noviembre de 2025 dictadas por la Direccion de Marcas. «==---===sss=sesssssemammssonmniens

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "EMPLEIA

Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 2398205, solicitada a nombre de Carlos Jose Machuca
Bendaﬁa_ s o o e S 5 o 0 e e - g i i e

Art. 3¢ HO'I'IHQUESE."-- .- < | ..
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 195 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 Y 3761 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPLEIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 23932105
SOLICITADA POR CARLOS JOSE MACHUCA BENDANA.

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 propiedades 0 CaraCteriStICas. === === sm e s e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacion “EMPLEIA” en letras imprentas mintisculas azules, arriba de la denominacién se observa una
“diana o blanco” con unas lineas o bandas formando un angulo también en color azul, la cual en conjunto
deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. —-=----ssesrememenanas

marca solicitada

i

KO,
empleia

Que, respecto a los derechos adquiridos alegados por el solicitante en la expresion de los agravios, se
ha realizado la busqueda en el sistema informatico institucional y efectivamente el sefior Carlos José
Machuca Bendarfia ya posee marcas registradas con la denominacion y logotipo solicitados en autos, en las
clases 09 y 42, individualizadas con los Registros N® 598975 y 598977. 5i bien dichos registros no otorgan un
derecho de arrastre automatico, si nos permiten colegir que la presente solicitud de registro constituye la
pretension del solicitante de extender su registro a los servicios peticionados de la clase 35, —---cecvescaaaaces

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, 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 servicio, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una MiSMa EMPresa, «--=-«==s=sssssssssmmrmmmaaaee

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 wisignoque posee

las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse rta dentrg, de las
prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion re !!:lll ---------------
=

il L K

o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 367 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EC
EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 14-69’1’."2024 SOLICITADA POR
ILDA BEATRIZ TORALES SILVA., —----==s=sssencecemmmmceceeacaneee —=—s S e e

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. Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que la marca solicitada posee elementos
que permiten distinguirla claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparacion: —---------

EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA (solicitada), y
EC EXCELLENT consulting (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortogrifico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el niimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta
por dos letras y dos palabras “EC EXCELLENT consulting”, mientras que la marca solicitada se encuentra
compuesta por dos letras y cinco palabras “EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES.”. Como se puede apreciar
a simple vista comparten el elemento “EC" y son similares en el vocablo “EXCELLENT" - EXCELLENCE"
pero difieren en los restantes, la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos
T O TS U U ——

Como se ha mencionado el elemento en comtn entre la marca solicitada y la marca antecedente es

" y “excellence/excellent”. Es relevante mencionar que este vocablo (excellence/excellent) es
considerado un término laudatorio, en ese sentido, posee un caracter distintivo débil, ya que se utiliza
corrientemente para referirse a la calidad superior de productos o servicios, Las Directrices para el Examen
de Marcas en el Paraguay’, aprobadas por Resolucion DINAPI N* 259/2025, establecen “(.)JEn particular,
cualquier elemento de un signo que fuese genérico, descriptive, laudatorio o alusive con respecto a los
productos o servicios especificados, tendri un bajo nivel de distintividad y no sustentaria una conclusién
de riesgo de confusién. En tal caso, la evaluacion del riesgo de confusion debe centrarse en el :mpacm ql.-f'
tienen los componentes no coincidentes en la impresion general de los signos(...)" —---+-====-s=remsssmsnannsa-

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por el nombre propio del solicitante “ILDA
TORALES" antecedida por “EC EXCELLENCE". Al respecto, el nombre de una persona (nombre y apellido)
se considera inherentemente distintivo y goza de aptitud marcaria. En la vision de conjunto de la marca
solicitada "EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES.", el nombre del solicitante es el elemento dominante en el
aspecto visual y conceptual. Al ver o escuchar "EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES.", el publico
pertinente centrara su atencion en el elemento personal y distintivo *ILDA TORALES", los elementos "EC
EXCELLENCE" sera percibido simplemente como una descripcion de la calidad de sus servicios. —----«---+-

En el aspecto fonético, también se aprecian las diferencias ya que la marca solicitada es
estructuralmente mas larga que la marca anterior. La marca solicitada se pronuncia E C/EX-CE-LLEN-CE/
DE / IL-DA / TO-RA-LES; mientras que la marca base de rechazo E C/ EX-CE-LLENT / CON-SUL-TING. Las
diferencias en la composicién de las marcas trae aparejado una marcada diferencia auditiva, —---------------

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefi ..
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un aniélisis del -"-
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coinciden I

! T]lm:l.lm Nlcmml de Propiedad Inr.:]mual iE!INAI"iL .Dpretma's par.u' &l examren de marcas en Paroguay. Dh-p)mhl: en:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 367 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EC
EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14697/2024, SOLICITADA POR
ILDA BEATRIZ TORALES SILVA. - e—— -

zis 1R CLI
Asuncion, | U okl LW

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por llda Beatriz Torales Silva por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, contra la Resolucion N® 367 de fecha 28 de febrero de 2025,
dictada por la Direccién de Marcas, y; —=-s=--messmsmremmmreee e e seaiae meneeee s s e e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de abril de 2025 se i:lresenta llda Beatriz Torales Silva por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N°
367 de fecha 28 de febrero de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, —-----=======ssssmmmmmmmmee e ceeeaeee

Que, en fecha 25 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestﬂ‘ — A S S A e e

Que, en fecha 05 de junio de 2025, llda Beatriz Torales Silva por derecho propio y bajo patrocinio de
Agente de Propiedad Industrial, expresé agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de junio de 2025, —=-mmemmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N° 367 de fecha 28 de febrero de 2025 considera: “(..)Que Ja solicitud de registro
de la marca EC EXCELLENCE CONSULTORA. DE ILDA TORALES. ha sido presentada para amparar los
servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha
constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominacion 2021-2183870 EC
EXCELLENT consulting Clase 35 Registro Titular 571293 Maida Bernal [PY] Comentario: Que las
denominaciones son 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 62 de la Ley
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)” =-=======s=ememremmem e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)La presente marca EC
EXCELLENCE CONSULTORA. DE ILDA TORALES corresponde al Estudio Contable de la Lic. llda Torales,
guien es solicitante de la presente solicitud ../.. se aboca especialmente a los servicios de contabilidad y
teneduria de libros, conforme consta en la nueva cobertura de servicios de la marca solicitada. Por otro
lado, la marca antecedente EXCELLENT consulting: - Protege servicios de consultoria, marketing,
publicidad. - No protege servicios de contabilidad y teneduria de libros. Queda evidenciado Sra. Directora
que las marcas no tienen relacion en la cobertura de servicios ../... EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES
lleva el nombre y apellido de Iz solicitante, por tal motivo, por tal motivo, la coexistencia de las marcas es
completamente viable, pues la presente solicitud hace referencia directa a la profesional contable quien es
también titular de la marca .../.. Al contener el nombre y apellido de Ia solicitante (De llda Torales), se deja
en claro de donde proviene la marca gue se pretende registrar...)” —--==ss=ssssssssmrerarsennraanns

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o node :
Ty s e e \1
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 367 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EC
EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14697/2024, SOLICITADA POR
10T Ty e T A ———

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 35, la marca
solicitada se encuentra limitada a los servicios de contabilidad y teneduria de libros. Ademas, es importante
mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 35 que utilizan palabras similares a
“EXCELLENT", “EXCELLENCE" y que se encuentran coexistiendo pacificamente en el mercado, se verifican
los siguientes registros de marcas en la base de datos del sistema informatico institucional: EXCELENVIDA,
Registro N® 489602; AGRIPON EXCELLENCE, Registro N* 486695, EG EXELENCIA GRAFICA DEL
PARAGUAY, Registro N® 443859, JUVE EXCELLENT, Registro N°® 493333; EXCELENT OPTICA, Registro N*
566343, Extremo que demuestra la coexistencia pacifica de marcas con denominaciones similares a la de
autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Direccion no encuentra
fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro, —--------

Que, en conclusion, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen
diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion
PR == o e e e e R e e e e e e B B B e e e B B e

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

Art 1¢ REVOCAR la Resolucién N° 367 de fecha 28 de febrero de 2025 dictada por la Direccion de
T 2 T S

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "EC
EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 14697/2024, solicitada a
nombre de llda Beatriz Torales Silva, — === s meeemm e s e e

Art, 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 367 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EC
EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA", CLASE'. 35, EXPEDIENTE N* 14697/2024, SOLICITADA POR
ILDA BEATRIZ TORALES SILVA. =—cresasesreansnnnnsanaseanesnsenmessassnsems s asssassenseseessnssssnsssssnserssesenamnes

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para gque 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 y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estara determinada por las silabas comunes y su combinacidn 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?(...) " ===nnwreessrnmmmmnmeee ettt e et e e e e e e s s

Que, tanto la marca solicitada como la marca antecedente han sido presentadas como signos mixtos,

es decir, tienen una etiqueta o elemento figurativo que acompana a sus respectivas denominaciones y le

aporta distintividad visual a sus marcas. En el siguiente cotejo se verifican las diferencias en la disposicion

de los elementos, las tipografias utilizadas y los colores de las etiquetas de las marcas: —-----------------------
marca solicitada marca oponente

™\

EXCELLENT

consulting

Excellence

De lida Torales

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca "EC EXCELLENCE. DE ILDA TORALES. Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 35, para los
siguientes servicios: “exclusivamente servicios de contabilidad / teneduria de libros. se excluyen
expresamente de otros servicios ajenos a esta cobertura, tales como servicios de agencias de informacion
comercial, servicios de agencias de publicidad, asistencia en la direccién de negocios consultoria sobre
organizacién y direccién de negocios, consultoria sobre gestion del personal, consultoria sobre negocios,
consultoria profesional sobre negocios comerciales consultoria sobre estrategias de comunicacion
(relaciones publicas) consultoria sobre estrategias de comunicacion (publicidad), difusién de anuncios
publicitarios, marketing mercadotecnia, publicidad, suministro de informacion comercial sobre contactos
de negocios, suministro de espacios de venta en linea para vendedores y compradores de productos y
servicios negociacion de contratos de negocios para terceros”; la marca “EC EXCELLENT consulting” se
encuentra registrada en la glase 35, para los servicios: “Servicios de agencias de informacion comercial,
servicios de agencias de publicidad, asistencia en la direccidn de negocios consultoria sobre organizacién y
direccién de negocios, consultoria sobre gestion del personal, consultoria sobre direccién de negocios.
consultoria sobre organizacion de negocios, consultoria profesional sobre negocios comerciales
consultoria sobre estrategias de comunicacién (relaciones publicas) consultoria sobre estrategias de
comunicacion (publicidad), difusién de anuncios publicitarios, marketing mercadetecnia, pubf:ndad
suministro de informacién comercial sobre contactos de negocios, suministro de € 3
linea para vendedores y compradores de pmdur:tus ¥ servicios negociacion de contra
tErCeros”, ——-s=-sesa- - - weReeereerrea s et aa e ee s ee s n e

* Direccion Macional de Propiedad Intelectoal (DINAPL), Direcirices para ef examen de marcas en Permguay, Disponible en:
It ey dinagi goos s ponals 3 propiedid-indusirial marsas direglnces



DIRECCION NACIOMNAL DE

(7} PROPIEDAD GOBIERNO pri. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI
4aN"HD7T

ResolucisnN® | WV & W/

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2193 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HOGAR
TEXTIL Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 24909/2024, SOLICITADA POR RAMIRO AUGUSTO
GUTIERREZ GAMARRA. N —

Que, tal como lo expresa el Art, 1 de la Ley N 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHTUIT LINA MATCA, === srmrermms e e bt st sttt n e s n s s n s s mn s m s rn s mn e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “"HOGAR TEXTIL Y ETIQUETA”
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual del servicio que solicita o describe el servicio
proporcionando informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamanio de los productos. En ese orden de ideas, corresponde analizar la cobertura de productos solicitada
dentro del nomenclador, que constituye un factor clave al momento de determinar la genericidad o
descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de la marca “HOGAR TEXTIL
Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para Todos Jos productos de la clase 24. La clase 24 comprende
principalmente las telas y las fundas de tela para uso domeéstico.' —===msememmmm e

Que, la nota explicativa de la clase 24 del nomenclador internacional textualmente dice: “La clase 24
comprende principalmente las telas y las fundas de tela para uso doméstico, Esta clase comprende en
particular:- la ropa de hogar, por ejemplo: las colchas, las fundas de almohada, las toallas de materias
textiles”. En ese sentido, la palabra "TEXTIL" de la denominacién solicitada describe de forma directa,
especifica y comprensible la naturaleza y especie de los productos comprendidos en la Clase 24, que
ampara formalmente ‘tejidos y sus sucedaneos”. Mientras que la palabra “HOGAR" informa de manera
inmediata sobre el destino o finalidad de uso de los bienes (articulos destinados al dmbito doméstico). —---

Por ende, estos términos deben permanecer libres para que todos los competidores del sector
puedan describir su actividad. —--e=sse s mm e

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: ;cudl seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro? -----«---seeeeeeenee..

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

En ese sentido, "HOGAR TEXTIL Y ETIQUETA" resulta descriptiva, por tanto, se encuentra incursa en
lo dispuesto en el Articulo 2, inciso e) de la Ley N.° 1294/98 de Marcas, —---=========sssssssmsmmmmsmmmane

Que, conviene traer a colacién lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay”aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: *(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no
son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la
funcién esencial de una marca. La razén de politica publica que subyace a este motivo de denegacmn del
registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramenre deseriptivas que
otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales parf poder opersr y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo”, un signo debe considerarjestempre'en relacipn
con los productos o servicios para los que se utilizard Ja marcaf...)” —------==---sssmneeeas \ N [kt o

" Direccion Nacional de Propiedad Intelectual, (2026) Clasificacion de Niza_ 13° Edicidn (versidn espadol). Disponible en: ;
Bteps v finapi oy py porel v propredad -indusirial marcuec lassfionc sz e S A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2193 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGAR
TEXTIL Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 24909/2024, SOLICITADA POR RAMIRO AUGUSTO

Asuncion, g oLl

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA por
derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolucién N° 2193 de fecha
11 de agosto de 2025, dictada por 1a Direccion de Marcas, y; -«------«- s mmmmmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 10 de septiembre de 2025 se presenta RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA por
derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurse de apelacién
contra la Resolucién N° 2193 de fecha 11 de agosto de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, =---===-===----

Que, por proveido de fecha 18 de septiembre de 2025 se concede el recurso de apelacién interpuesto.

Que, en fecha 13 de octubre de 2025, se presenta RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ GAMARRA por
derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios, en consecuencia,
por providencia de fecha 17 de octubre de 2025 esta Direccion dictd la providencia de Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (.. )Que fa solicitud de registro de la marca HOGAR TEXTIL
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 24. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de Ja citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de Ja
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., La denominacién se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con refacién a los productos que desea proteger., En consecuencia no
ha lugar a lo SOlCItAdO(... )" —====+==rr=ssmme et e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (.. Ma
marca descriptiva, es aquella que designa una caracteristica ventajosa o funcionalidad especial de un
producto o servicio, y come se vislumbra mi marca es HOGAR TEXTIL, en la cual no se menciona ninguna
caracteristica superlativa, ventajosa, ni mucho menos funcionalidad del producto que se pretende
desarrollar. Mi denominacion no describe las caracteristicas, ni funciones del producto, por tanto, no
aplica como signo descriptivo ../... se protege la combinacion de signos de uso comun en conjunto y no
desmembrada, y cuyo requisito para su concesion es que no exista confusién con otro signo registrado con
anterioridad. De conformidad a lo senalado, es evidente que mi solicitud no se apropia de las palabras
HOGAR i TEXTIL(...) . m=-==+===sssssssamssnnnssnnmsssnasmestnnssansssssssstessatesmssmssssssmssanssmssssnssesssnennesnnseansnasns

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
intEI’PUEStG. ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud dé
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se'gn tre i
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el intérés 2 e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2193 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HOGAR
TEXTIL Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N* 24909/2024, SOLICITADA POR RAMIRO AUGUSTO

Resolucién N° \V

propios productos. Por lo tanto, la designacion, al carecer de fuerza distintiva intrinseca, debe permanecer
accesible a todos los que concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente, —-------------

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicion establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, —----==srmeemmenmmmemee 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 Resolucién recurrida, ------------seeeeeeev

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N® 2193 de fecha 11 de agosto de 2025, dictada por la

DITECCION (8 MATEAS, ~mn--mcmmm e o s e s a8 A S 5 8 o

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “HOGAR TEXTIL Y
ETIQUETA", clase 24, Acta N°® 24909/2024, SﬂliEi_.t_'Elda a nombre de RAMIRO
AUGUSTO GUT[EHREZGM{ARRA._\\ ------ UR——




DIRECCION NACIONAL DE

. % PROPIEDAD (Dz GOBIERNO i1 | PARAG AI
# INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

PARAGUAY
i
-

ResolucionN® | W & o

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2193 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HOGAR
TEXTIL Y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N*® 24909/2024, SOLICITADA POR RAMIRO AUGUSTO
GUTIERREZ GAMARRA. . s e - . ¥

Que, el recurrente cita algunas marcas que han sido concedidas, las cuales poseen en sus
denominaciones las palabras “TEXTIL" o “"HOGAR". A este respecto, esta Direccion considera que las
marcas citadas se encuentran acompanadas de otros elementos mediante los cuales adquieren la suficiente
distintividad, sin llegar a calificar caracteristicas del producto, como ocurre con el presente caso analizado,
circunstancia que seria diferente si el signo estuviera acompanado de algiin otro elemento que le aporte la
distintividad necesaria para funcionar cOmo Marca, —-=--s-=ss==ssmssmmommr e e e

Que, respecto a las palabras descriptivas (no calificativas), si bien las mismas se encuentran formando
parte de innumerables marcas, las mismas deben ir acompanadas de otros elementos. Asi lo ha entendido
la doctrina al expresar que: “Las designaciones descriptivas pueden formar parte de un conjunto marcario
cuando existen determinados diferenciales’”. Este mismo criterio es seguido por el Art. 16 de la Ley N®
1294/98 de Marcas al expresar: "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso comiin o necesario en e| comercio”. Sin embargo, en el caso analizado, la denominacién
no presenta ningin elemento diferencial, y la simple agrupacion de dos palabras no torna original al signo.

Que, alega también el recurrente “mi solicitud de registro cuenta con un logotipo que le otorga atin
mas distintividad a la marca”. No obstante, al cotejar la etiqueta en la misma se advierte la denominacion
-que se considera la unién de términos descriptivos- presentada en una tipografia estandar, las letras
blancas y en mayusculas sobre fondo negro y la figura de una casa. La etiqueta no posee el caracter
distintivo suficiente para diluir la descriptividad del signo solicitado. —---eesemmr e

marca solicitada

Que, tras el analisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designacion "HOGAR
TEXTIL Y ETIQUETA" debe ser considerada como una simple combinacion de términos. Cada uno de los
vocablos que componen esta frase posee un caracter marcadamente descriptivo, sin aportar un distintivo o
término de fantasia que lo haga susceptible de exclusividad. —------------+---—emerrecm s

En este sentido, la utilizacion de tales vocablos no puede ser monopolizada por un tnico actor en el
mercado, sino que deben permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El
principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la
especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados
libremente, a fin de garanh?ar una sana y leal concurrencia, Limitar el uso de estas expresmnes Jmpllcarla

dominio publico, para que todos los demas competidores puedan utilizarlas librér
~e—

* Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas 8* Edicion. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2012. P. 77 citando el fallo .ﬂM’a_‘_ 4. FIV Atlanta
Fartners, 2005,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3234 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Top Flow”,
CLASE 01, EXPEDIENTE N° 77620/2024, SOLICITADA POR OMYA AG. —--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *Top Flow” 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 informacién acerca de las
caracteristicas de los productos pedidos. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para
los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “Top Flow" fue presentada para cubrir los productos: “Suspensién fertilizante célcica
¥/o magnésica o fertilizante cilcico y/o magnésico y abono”de la clase 0] del nomenclador internacional.

Que, la denominacién “Top Flow" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa
a los productos de la clase 01 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. —-----mmmm

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: “(..) La evaluacion de este motivo de denegacién 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 genérica 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 electrénicos. El término ‘"MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
cologuial o técnica. Esa desvinculacién conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicard
confiere aptitud distintiva al SIgNo. (... ) === rm e e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “Top Flow" representa una creacion
lingtiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales inyectan una dosis sustancial de especificidad al
SIENO SOl 0. == 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 o descriptiva. - -------omsmsmem e

Que, respecto a las marcas evocativas, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay
sefialan: “(...)Se considerard que un elemento tiene un cardcter distintivo bajo o débil si se refiere a las
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 cardcter
distintivo débil e bajo, pero podria funcionar como marca(...)™ —---=-=-=s===rmmm e

! Darecesdn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Direcirices para of evamen de marcas en Paraguay, p. 109, Disponible en;.
huipss Cwwew diaaga oy py porial's propredad-radusioul miccas divectrces 1 !
¥ Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPY), Directrices para of examen de marcas on Paraguay, p. 288, Disponible en: o
Ips-weewe dingge gov pypocaliy dpropiedad-ndusiral murces diteciries A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3234 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Top Flow",
CLASE 01, EXPEDIENTE N°® 77620/2024, SOLICITADA POR OMYA AG. —--- messss stk i s e s

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Omya AG contra la
Resolucion N° 3234 de fecha 23 de octubre de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, y; ---s---s-meeseaeaaaes

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2026 se presenta la representante convencional de Omya AG, e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N® 3234 de fecha 23 de octubre de 2025, dictada por la
Direccion de Marcas, ---==e-ssmssasmmeen e s saen et e ee e s e e e e e e e e e

Que, en fecha 11 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
a1y T L R

Que, en fecha 18 de marzo de 2026 la representante convencional de Omya AG expreso agravios. Esta
Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 20 de marzo
B B i i i i i e T A A i o e R S T i S e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..)JQue la solicitud de registro de la marca Top Flow ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 1. 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, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo
SOMCItAAO(.. )" === mmem e e e e e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Que, la denominacién “TOP
FLOW™ no constituye un término de uso comun ni necesario para describir los productos reivindicados,
consistentes en: Suspension fertilizante cilcica y/o magnésica o fertilizante cilcico y/o magnésico y abono.
Que, el componente “Top” podria entenderse, a lo sumo, como un término sugestive, con una connotacion
valorativa o publicitaria, sin describir una caracteristica especifica, concreta y objetivamente verificable de
los productos. Que, por su parte, el término “Flow” no describe de manera directa ni inmediata las posibles
propiedades de los productos, ni constituye una indicacion técnica habitual para este tipo de productos.
En efecto, tratindose de una suspension fertilizante, el término resulta impreciso, ya que no se trata
propiamente de un producto libremente fluido .../.. el término “Flow” presenta multiples significados en
idioma inglés (flujo, proceso, movimiento, eficiencia, entre otros) .../... en consecuencia Ja combinacién de
los términos “Top” y “Flow” no permite establecer una relacion directa, clara e inmediata con los productos
DV . i i e s i

g o e (R
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3234 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Top Flow”,
CLASE 01, EXPEDIENTE N° 7T7620/2024, SOLICITADA POR OMYA AG.

Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se
basa esta afirmacién 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
PO S O AT TR CAE, - i e i el il el S il e S i g i

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la blisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las siguientes marcas en la clase 01: TOP ZERO, Registro N*
575754, a nombre de Fortgreen Comercial Agricola S.A; BENEFIT TOP, Registro N° 548313, a nombre de
Agrofertil S.A.; ESSENCIAL TOP, Registro N* 543341, a nombre de Agri Top S.A.; TOP OIL, Registro N°
567065, a nombre de Agri Top S.A.: TOP FORMULA- 1, Registro N°® 478040, a nombre de Green Hills Holding
Company; FLOWERGUARD, Registro N° 445105, a nombre de Tecnomyl S.A.; FLOWER FIX, Registro N°
430984, a nombre de Solferti Industria De Fertilizantes Ltda.; FLOWZIN, Registro N°® 579358, a nombre de
Somax Agro S.A.; extremo que demuestra que los términos o particulas “Top” y “Flow" son utilizados en
denominaciones marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacificamente en el
mercado en la clase 0], ——«sesmeemmnrmmr e e s s e e e nn e st e s e e e

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 3234 de fecha 23 de octubre de 2025 dictada por la Direccién
e MArcas, —-------mssem e amsemmm e e S S S S mm e emeoo s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “Top
Flow", clase 01, Acta N°® 77620/2024, solicitada a nom

Art, 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3973 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 26670/2025, SOLICITADA POR JOBS
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.RL. g s

informacion acerca de las caracteristicas del servicio pedido. 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 “JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS" fue
presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe:
“Servicios de consultoria en materia de recursos humanos; Servicios de colocacién laboral, seleccion de
personal y servicios de test psicotécnicos para la seleccion de personal; Gestién comercial; administracion
de empresas; trabajos de oficina; servicios de agencia de empleo temporal y permanente; Agencia de
informacion comercial y confidencial; Contratacion de empleo e informacion general de empleo a terceros;
Servicios de informaciones comerciales; Servicios de agencias de informacién comercial: Servicios de
asesoramiento en direccién de empresas; Servicios de asistencia en la direccién de negocios; Servicios de
consultoria en organizacién y direccion de negocios; Servicios de expertos en eficiencia empresarial;
Servicios de evaluaciones en los negocios; Servicios de agencias de colocacién; Seleccién de personal;
Servicios de estudios de mercados; Servicios de informacion estadistica; Servicios publicitarios” --------------

Que, la denominacién *JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS" no constituye el nombre
habitual y necesario con el que se designa a los servicios de la clase 35 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 servicios pedidos, — -« creemmmm s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “JOBS SERVICIOS DE RECURSOS
HUMANOS" representa una creacion lingiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de
los elementos visuales, fonéticos e ideologicos 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. ==«===sesme s

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 descripliva.-==s=«===sessssmmsm e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, 0 aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacién 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 Propiedades 0 CaraCterISHICas. ™ ======+=r st e

Que, la firma recurrente alega derechos adquiridos sobre la denominacion solicitada en autos. A este
respecto, al realizar la bisqueda en la base de datos del sistema informatico institucional se verifica el
siguiente registro de marca a nombre de la firma solicitante JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
S.R.L.: "JOBS Y ETIQUETA", Registro N® 587908, en la clase 35 para “Servicios de consultoria en matena de
recursos humanos; Servicios de colocacion laboral, seleccion de personal y servicios de test psicotéen
para la seleccion de personal; Gestion comercial; administracion de empresas; trabajos de
de agencia de empleo temporal y permanente; Agencia de informacion comercial
Cﬂntra't.ac.ién de Empfen e ."nﬁ:lnnaridn genf'm." de Empfe.-:r a terceros; Serl,—-jcms de

III.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3973 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 26670/2025, SOLICITADA POR JOBS
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.RL. seresscmmmesessssseceres -

——

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesta por el representante convencional de JOBS SERVICIOS
DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. contra la Resolucién N® 3973 de fecha 16 de diciembre de 2025, dictada

por la Direccion de Marcas, y; -=====s===s==ssrrmsmmmm s e s e e s e e
RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2026 se presenta el representante convencional de JOBS SERVICIOS DE
RECURSOS HUMANOS S.R.L., e interpone Recurso de Apelacién contra la Resolucion N® 3972 de fecha 16
de diciembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, —------==-==ssssmmmmmsmr e

Que, en fecha 28 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
IMEEIPUEBSIO. ====mmms s rrem e e e e e e e e e S e T S e e s ae s

Que, en fecha 03 de junio de 2026 el representante convencional de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS
HUMANOS S.RL. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agra'u'ms y llama
autos para resolver en fecha 05 de junio de 2026, —-----<~=--secrrmmmsmi e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 3973 de fecha 16 de diciembre de 2025 considera que: *(..)Que la solicitud de
registro de la marca JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS ha sido presentada para amparar los
servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta
Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de 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, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio., La denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los
servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(... )" =============s=sesssmmeanmannaeaanes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )serd genérico todo signo que se
entienda y reconozca por el publico general o por aquellas personas que se desenvuelven en determinados
imbitos, como el nombre o designacién de un producto o servicio .../.. el cardcter de descriptivo derivard
del hecho de conducir a una idea inmediata de la cualidad intrinseca del producto o servicio .../... En efecto,
la denominacién *JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS” constituye una marca compuesta dentro
de la cual el elemento predominante y de mayor fuerza distintiva resulta ser el vocablo *JOBS", signo que ya
se encuentra registrado y vigente en la clase 35 ../... fuerza distintiva del signo solicitado recae precisamente
en el elemento inicial y vedette, JOBS (.. )" —«==ssrms e e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
PO PREShOL ~emmsimmmir e immerin et arsnammiasseisaangeantorasknrsspi sebeinnbeat s nn s e s e s etmn s pemsssas ansstaananis
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 3973 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *JOBS
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 26670/2025, SOLICITADA POR JOBS
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. —==s--ssssmzssmmesansasnmsamannrassnns o~

empresas; Servicios de asistencia en la direccion de negocios: Servicios de consultoria en organizacion y
direccién de negocios; Servicios de expertos en eficiencia empresarial; Servicios de evaluaciones en los
negocios; Servicios de agencias de colocacion; Seleccion de personal; Servicios de estudios de mercados;
Servicios de informacién estadistica; y demds servicios relacionados”, También se verifican los siguientes
registros que utilizan el vocablo “JOBS" a nombre de la firma solicitante: *JOBS EXPERTOS EN RECURSOS
HUMANOS Y ETIQUETA" Registro N*® 524030 en la clase 42 para los “Servicios de la clase 42, tales como
servicios prestados por personas, individual o colectivamente, en relacion con aspectos teoricos o
practicos de sectores complejos de actividades, tales servicios son prestados por representantes
profesionales tales como quimicos, fisicos, ingenieros, informaticos y juristas” "+ MARKA BY JOBS"

Registro N* 543248 en la clase 35 — s+ rereormermesemoasnnacneoassssesossnnonsnsnannaespensnnnnsasnessanssnsn amsspassennaan

Que, si bien dichos registros no otorgan un derecho de arrastre automatico, si nos permiten colegir
que la presente solicitud de registro constituye la pretension del solicitante de extender su registro y que la
presente solicitud constituye otra version de las marcas que ya posee, —---=-====-smmsseemmms oo

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. ------==-s==2sses2x

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3973 de fecha 16 de diciembre de 2025 dictada por la
Direccion de MErCas, —— =—=rs=r=sssszmssrsmrrsroarimsmssreresststensamssassssassmsosssneestonesases

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “JOBS
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS", clase 35, Acta N*. 26670/2025 solicitada a nombre
de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S. e N ——

W

Art. 38 NOTIFIQUESE.--------==-===ssmssemmmmesmm s e .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1130 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS Y
ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26671/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS
HUMANOS S.RL.. msecessocanssssenssancnsoancm i

marca mixta nuevamente solicitada “JOBS Y ETIQUETA" como también la marca antecedente *STEVE
JOBS", constituyen signos ampliamente conocidos por el piiblico consumidor(...)" —--=--====sssssensecmnseee.

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

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 resultade que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en 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
T TR e o o i o e A B A B R T e e e

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 ComParatiOn: — == s mr s s

JOBS Y ETIQUETA (solicitada), v
STEVE JOBS (base de rechazo)
STEVE JOBS ARCHIVE

En primer lugar, la firma recurrente alega derechos adquiridos sobre la denominacién y el logotipo
solicitados en autos. A este respecto, al realizar la bisqueda en la base de datos del sistema informatico
institucional se verifica el siguiente registro de marca a nombre de la firma solicitante JOBS SERVICIOS DE
RECURSOS HUMANOS S.R.L.: “JOBS Y ETIQUETA", Registro N° 587908, en la clase 35 para “Servicios de
consultoria en materia de recursos humanos; Servicios de colocacién laboral, seleccién de personal y
servicios de test psicotécnicos para la seleccion de personal: Gestion comercial: administracion de
empresas; trabajos de oficina; servicios de agencia de empleo temporal y permanente; Agencia de
informacion comercial y confidencial; Contratacién de empleo e informacion general de empleo a terceros;
Servicios de informaciones comerciales; Servicios de agencias de informacién comercial; Servicios de
asesoramiento en direccion de empresas; Servicios de asistencia en la direccién de negocios; Servicios de
consultoria en organizacion y direccion de negocios; Servicios de expertos en eficiencia empresarial:
Servicios de evaluaciones en los negocios; Servicios de agencias de colocacién; Seleccién de personal;
Servicios de estudios de mercados; Servicios de informacion estadistica; y demas servicios relacionados”,
También se verifican los siguientes registros que utilizan el vocablo “JOBS" a nombre de la firma solicitante:
“JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS Y ETIQUETA" Registro N® 524030 en la clase 42; *+ MARKA
BY JOBS" Registro N® 548248 en la clase 35, —----ommmmmmmmmm e e

Si bien estos registros anteriores no otorgan un derecho de arrastre autom@tico,
colegir que la presente solicitud constituye la pretensién de la firma s::-lmt:a.nte de e¥tenider fus registros

marcarios para los servicios pretendidos de la clase 41, —---------eemrraaiiie. -__-;In-u
([ o

L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1130 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS Y
ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N*® 26671/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSDS
HUMANOS S.RL., ===sssocceccccssaccnceconcennressaseaces s

Asuncion, i all LUl

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JOBS SERVICIOS
DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. contra la Resolucion N® 1130 de fecha 17 de abril de 2026, dictada por la
DIrecCion de Marcas, ; «-s«ssssee e e e h 2 e e s mm s m e e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de JOBS SERVICIOS DE
RECURSOS HUMANOS S.RL, e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N® 1130 de fecha 17
de abril de 2026 dictada por la Direccion de Marcas. —==-===r=ssmrmssmremmm e

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
B T, e e B R A i A B e A R N SR SR AR i rrn W A A S B

Que, en fecha 03 de junio de 2026 el representante convencional de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS
HUMANOS S.R.L. expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama a
Autos para resolver en fecha 05 de junio de 2026, —--+----=-=snsmnme e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 1130 de fecha 17 de abril de 2026 considera que: “(..)Que Ja solicitud de registro
de la marca JOBS ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado Ia
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominacion Clase Registro Titular 2018-1897690 2023-2311455 STEVE JOBS STEVE JOBS
ARCHIVE 41 41 502134 578874 The Steve Jobs Archive, Lic [US] The Steve Jobs Archive, LLC [US]
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 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"------=--======-=s22cneme-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Remitiendonos a la base de
datos de la DINAPI, se puede constatar que la marca “JOBS" ya estuvo registrada a nombre de JOBS
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. en la clase 42 en dos oportunidades diferentes (2001-2011 y
2013 al 2023); asi como también, en la clase 35, en la que se encuentra actualmente registrada bajo Titulo N*
587908. La referida marca ha sido utilizada -y protegida registralmente- por mi representada desde hace
més de dos décadas como su nombre comercial, identificando servicios vinculados al ambito de gestién
tercerizada de recursos humanos, seleccién de personal, consultoria y demas actividades relacionadas a
dicho rubro. Asi, la denominacion “JOBS” ha logrado posicionarse en el mercado como un signo distintivo
directamente asociado a los servicios prestados por la empresa que opera bajo ese nombre, la cual goza de
reputacion y reconocimiento dentro del mercado laboral paraguayo. En consecuencia, resulta mdfscutrb!e
el interés legitimo de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. en resguardar la
exclusividad y distintividad de su marca y nombre comercial, “JOBS", asf como en ex
registral de dicha denominacion a otras clases vinculadas a sus actividades, tales com
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1130 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS Y
ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26671/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS
HUMANOS S.R.L.. —esseseremsessmsasmassssessssmssassmssas s snsssassmmsssas st semasamassss

organizacion de concursos [actividades educativas o recreativas]; servicios de formacion mediante
simuladores; publicacion de textos que no sean publicitarios; publicacién de libros; publicacién en linea de
libros y revistas especializadas en formato electronico; servicios de clubes [educacion o entretenimiento];
organizacion de competiciones deportivas; produccion y organizacion de especticulos; organizacion de
fiestas y recepciones; servicios de estudios de grabacion; programas de entretenimiento por radio y
television; ;:mdut:r.:iﬁn de programas de radio y television; redaccion de guiones televisivos y
cinematograficos 7 la marca "STEVE JOBS" y “STEVE JOBS ARCHIVE" también se encuentran registradas
para amparar los servicios de la ¢lase 4], —--------v=se- - - -

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 41, las
diferencias sefaladas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten concluir que las mismas
podran coexistir pacificamente en el mercado, — === smrrrm s

Que, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y
distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion recurrida, --------------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidin N® 1130 de fecha 17 de abril de 2026 dictada por la Direccion de
Mar,cas_ .......................................................................................................

Art, 29 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca *JOBS Y
ETIQUETA”, clase 41, Acta N* 26671/2025 solicitada a nombre de JOBS SERVICIOS DE
RECURSOS HUMANOS S.R.L. —----- .

Art. 32 NOTIFIQUESE. -----+====ssssssssmsasaaaasnsannnnnnes T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1130 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS Y
ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26671/2025, SOLICITADA POR JOBS SERVICIOS DE RECURSOS
HUMANOS S.R.L.. e

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por dos vocablos “STEVE JOBS", mientras que la marca solicitada se encuentra
compuesta por un vocablo “JOBS". La similitud entre ambas marcas se encuentra en el vocablo “JOBS",
presente en la marca antecedente como segundo elemento y en la solicitada como tinico elemento, no
obstante la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. —--------+=--veeee

Que, siguiendo con el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el analisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacion. La
marca solicitada "JOBS Y ETIQUETA", como se ha mencionado, se halla compuesta por un vocablo con una
silaba. Por su parte, la marca antecedente “STEVE JOBS" posee dos vocablos y tres silabas. El consumidor
pronunciara la marca antecedente como "steve” (aproximadamente stiiv, con una "i" larga y sostenida)
%obs™ (se pronuncia aproximadamente como “yobs"), mientras que la marca solicitada se pronunciara

by T

Que, en la pronunciacién de las marcas, el primer elemento “STEVE" de la marca base de rechazo
otorga una cadencia y sonoridad diferenciada en el arranque de las denominaciones. Las Directrices para el
Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucién N® 259/2025 sefialan que las letras o silabas al
principio de una palabra tienden a notarse mas que las demas letras y que las coincidencias en el comienzo
pesan mucha mas en el analisis porque el consumidor presta menos atencion a la parte final. En el caso que
nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raices: “JOBS” vs. “STEVE JOBS", el inicio de
la marca solicitada es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca antecedente, por lo que los
signos logran diferenciarse de manera contundente, —-sss=ssmeesmmmeraeme e e

Que, en el ambito conceptual e ideclogico, la marca antecedente “STEVE JOBS" remite de manera
clara e inequivoca a la figura del "empresario, disefador industrial, magnate empresarial, propietario de
medios e inversor estadounidense”, una nocién que no es evacada por la marca solicitada, —------=-==zn=---

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacion “Jobs” en letras imprentas en combinacion de colores azul y amarillo, la cual en conjunto
deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. —-—------—--------

marca solicitada

Jobs

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca “JOBS Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 4, para los siguientes productos: “Servicios de
educacion; servicios de entretemimiento; servicios culturales; Academias; coaching [formacién];
organizacion y direccion de coloquios, conferencias, congresos, simposios y seminarios; nrgamzacmn y
direccion de foros presenciales educativos; orientacion profesional [asesoramiento sobre ed
formacion] / orientaciéon vocacional [asesoramiento sobre educacion o formacion]; '
pedagogicas; organizacion y direccion de talleres de formacion; servicios de

!'Wikipedia. Steve Jobs. Disponible en: https fles wikipedia orp/wiki/Steve_ ok
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1131 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS
EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)”, CLASE 41, EXPEDIENTE N® 26674/2025, SOLICITADA POR
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. —=-sssemnsmnmnnmnnncninns s s s e e

EN RECURSOS HUMANOS (slogan)” como también la marca antecedente “STEVE JOBS", constituyen
signos ampliamente conocidos por el puiblico consumMIdory...)" —-----==sssessssmmmmm e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
”-_l.:,E.FPLI_E!"t':m,L .......................................................................................................................

Que, en primer término, las marcas en cuestibn 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 confusién, 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
T U o i e e ot e e e T A e e i s e

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. 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 mmparar:ién: S iy et o o e S Rt A A A i
JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan) (solicitada)
STEVE JOBS (base de rechazo)
STEVE JOBS ARCHIVE

En primer lugar, la firma recurrente alega derechos adquiridos sobre la denominacion y el logotipo
solicitados en autos. A este respecto, al realizar la bisqueda en la base de datos del sistema informatico
institucional se verifica el siguiente registro de marca a nombre de la firma solicitante JOBS SERVICIOS DE
RECURSOS HUMANOS S.R.L.: “JOBS Y ETIQUETA", Registro N® 587908, en la clase 35 para “Servicios de
consultoria en materia de recursos humanos; Servicios de colocacién laboral, seleccién de personal y
servicios de test psicotécnicos para la seleccion de personal: Gestion comercial: administracién de
empresas; trabajos de oficina; servicios de agencia de empleo temporal y permanente; Agencia de
informacién comercial y confidencial; Contratacién de empleo e informacion general de empleo a terceros;
Servicios de informaciones comerciales; Servicios de agencias de informacién comercial: Servicios de
asesoramiento en direccién de empresas; Servicios de asistencia en la direccién de negocios; Servicios de
consultoria en organizacion y direccion de negocios; Servicios de expertos en eficiencia empresarial;
Servicios de evaluaciones en los negocios; Servicios de agencias de colocacién; Seleccién de personal;
Servicios de estudios de mercados; Servicios de informacion estadistica; y demas servicios relacionados”
También se verifican los siguientes registros que utilizan el vocablo “JOBS” a nombre de la firma solicitante:
JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS Y ETIQUETA" Registro N° 524030 en la clase 42 para los
“Servicios de la clase 42, tales como servicios prestados por personas, individual o colectivamente, en
relacion con aspectos teoricos o practicos de sectores complejos de acﬁwdadfs.
pres!’adﬂs por representantes pmfesmnaies tales como qu:m;ms, fisicos, ingé
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1131 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS
EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)®, CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 166'.-'412!]25 SOLICITADA POR
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. .

Asuncion, |

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JOBS SERVICIOS
DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. contra la Resolucion N® 1131 de fecha 17 de abril de 2026, dictada por la
Direccidn de Marcas, ¥; -s==resssrmsssssasanssssnssmsceessene st sssreas s ssennse s et sesmseamssasaasarran sstas senasaannnss

RESULTA:

Que, en fecha 29 de abril de 2026 se presenta el representante convencional de JOBS SERVICIOS DE
RECURSOS HUMANOS S.R.L.., e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N° 1131 de fecha 17
de abril de 2026 dictada por la Direccion de Marcas, — ----===--smsssmssmmmm e s

Que, en fecha 05 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
interpuestﬂ‘ .......................................................................................................................

Que, en fecha 03 de junio de 2026 el representante convencional de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS
HUMANOS S.R.L. expreso agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 05 de junio de 2026, —-=--+-==mcrsmmmme s e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N° 1131 de fecha 17 de abril de 2026 considera que: “(...)Que Ja solicitud de registro
de [a marca JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan) ha sido presentada para amparar los
servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha
constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominacion Clase Registro Titular
2018-1897690 2023-2311455 STEVE JOBS STEVE JOBS ARCHIVE 41 41 502134 578574 The Steve Jobs Archive,
Lle [US] The Steve Jobs Archive, LLC [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores, por lo que de conformidad al articulo 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
L e T it

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Remitiendonos a la base de
datos de la DINAPI, se puede constatar que la marca ahora solicitada en la clase 41, “JOBS EXPERTOS EN
RECURSOS HUMANGOS" ya se encuentra registrada en la clase 42, bajo Titulo N°® 542030. Por su parte, la
marca "JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS" ya estuvo registrada a nombre de JOBS SERVICIOS DE
RECURSOS HUMANGOS S.R.L., en la clase 35 en dos oportunidades diferentes (2001-2011 y 2013-2023); asi
como también , la marca “JOBS" en la clase 42 (registrada durante los mismos periodos), la cual actualmente
se encuentra registrada en la clase bajo Titulo N° 587908. ../.. Asi, el nombre “JOBS" como también el lema
JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS", ha logrado posicionarse en el mercado como un signo
distintivo directamente asociado a los servicios prestados por la empresa que opera bajo ese nombre, la
cual goza de reputacion y reconocimiento dentro del mercade laboral paraguayo. En consecuencia, resulta
indiscutible el interés legitimo de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. en resguardar la
proteccion, exclusividad y distintividad de su marca y nombre comercial, "JOBS EXPERTOS£EN RECURSOS
HUMANOS", asi como en extender la proteccion registral de dicho lema comercial a ot ases vinculadgs
a sus actividades, tales como [a clase 41 .../.. tanto la denominacidn nuevamenre salicitada ‘L_ PERTQS
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1131 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS
EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)®, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 26674/2025, SOLICITADA POR
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. —-sesssesssnssssssmsmsasmsanns i

especticulos; organizacion de fiestas y recepciones; servicios de estudios de grabacién; programas de
entretenimiento por radio y television: produccion de programas de radio y televisién; redaccién de
guiones televisivos y cinematograficos”; las marcas antecedentes "STEVE JOBS" y “STEVE JOBS ARCHIVE"
también se encuentran registradas para amparar los servicios de la clase 4], —--===r=sssemmsmmemmmmannnamaeneaane.

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 41, las
diferencias sefialadas en los planos visual, fonético y conceptual, nos permiten concluir que las mismas
podrén coexistir pacificamente en el mercado, —--crossrmiomer e e

Que, la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y
distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion recurrida. --------------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1131 de fecha 17 de abril de 2026 dictada por la Direccion de
e e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “JOBS
EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)®, clase 41, Acta N° 26674/2025 solicitada a
nombre de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS --

Art, 32 H{J‘I‘]‘_FI.Q.UESE.- —
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1131 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS
EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)®, CLASE 41, EXPEDIENTE N*® 26674/2025, SDLICITAM POR
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.

Si bien estos registros anteriores no otorgan un derecho de arrastre automatico, si nos permiten
colegir que la presente solicitud constituye la pretension de la firma solicitante de extender sus registros
marcarios para los servicios pretendidos de la clase 41 — - cmme e

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacién visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el niimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por dos vocablos *STEVE JOBS", mientras que la marca solicitada se encuentra
compuesta por cinco vocablos “JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS". La similitud entre ambas
marcas se encuentra en el vocablo “JOBS", presente en la marca antecedente como segundo elemento y en
la solicitada como primer elemento, no obstante la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no
los elementos aislados, — -« e

Que, siguiendo con el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el anilisis fonético debe
tenerse en cuenta el nimero y la secuencia de sus silabas, asi como su orden, ritmo y acentuacién. La
marca solicitada "JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)®, como se ha mencionado, se halla
compuesta por cinco vocablos. Por su parte, la marca antecedente “STEVE JOBS" posee dos vocablos. El
consumidor pronunciard la marca antecedente como steve (aproximadamente stiiv, con una "i" larga y
sostenida) jobs (se pronuncia aproximadamente como ‘"yobs"), mientras que la marca solicitada se
pronunciara jobs (“yobs") ex-per-tos en re-cur-sos hu-ma-nos. Puede notarse claramente la diferencia en
la composicion y longitud de las respectivas denominaciones, -------------=sssseesssmmsrmmmsrr s

Que, en la pronunciacién de las marcas, el primer elemento “STEVE" de la marca base de rechazo
otorga una cadencia y sonoridad diferenciada en el arranque de las denominaciones. Las Directrices para el
Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 259/2025 sefialan que las letras o silabas al
principio de una palabra tienden a notarse mas que las demas letras y que las coincidencias en el comienzo
pesan mucho més en el anilisis porque el consumidor presta menos atencién a la parte final, En el caso que
nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raices: “"JOBS EXPERTOS EN RECURSOS
HUMANQOS (slogan)" vs. “STEVE JOBS", el inicio de la marca solicitada es visual y fonéticamente distinto al
inicio de la marca antecedente, por lo que los signos logran diferenciarse de manera contundente. —-------

Que, en el ambito conceptual e ideologico, la marca antecedente “STEVE JOBS” remite de manera
clara e inequivoca a la figura del “empresario, disefiador industrial, magnate empresarial, propietario de
medios e inversor estadounidense™, una nocién que no es evocada por la marca solicitada, —----====-===-=--

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

marca “JOBS EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS (slogan)” pretende el registro para la clase 4], para los
siguientes productos: “Servicios de educacidn; servicios de entretenimiento; servicios culturales;
Academias; coaching [formacion]: organizacién y direccion de coloquios, conferencias, congresos,
simposios y seminarios; organizacion y direccién de foros presenciales educativos; orientacion profesional
[asesoramiento sobre educacion o formacidn] / orientacién vocacional [asesoramiento sobre educacion o
formacion]; servicios de pruebas pedagdgicas; organizacién y direccion de talleres de formacién; servicios
de tutoria {instruccién]; organizacion de concursos [actividades educativas o recreauvas} servicios de
Forma:‘rdn mechanre s:mufadﬂres. pubf.i-:?acmn de rfxtﬂs que no sean pubhmtanos pub!' G de libros;

"'wikipedia. Steve Jobs. Disponible en: hitps/es wikipedia orgfwik/Steve Jobs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1335 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIABox",
CLASE 39, EXPEDIENTE N°® 82951/2025, SOLICITADA POR COURIER GLOBAL EAS.

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 ComMParacin; — -t et s s e es e tene e e s e

MIABox (solicitada)
M MY BOX Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, al realizar el anilisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el namero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por tres elementos “M MY BOX" una letra aislada y dos vocablos del idioma inglés, la
marca solicitada se encuentra compuesta por un elemento "MIABox". Aunque compartan parte de la
denominacién, la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos
E ot 1 T T T T

En el aspecto fonético, la marca antecedente -compuesta por una letra aislada y dos vocablos en
inglés- se pronuncia “e-me-mai-box”, mientras que la marca solicitada “mia-box", se aprecian claramente
las diferencias auditivas, poseen una cadencia ritmica disimil. Las Directrices para el Examen de Marcas en
el Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 259/2025 sefialan que las letras o silabas al principio de una
palabra tienden a notarse mas que las demas letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho
mas en el analisis porque el consumidor presta menos atencion a la parte final. En el caso que nos ocupa,
las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raices: "M MY BOX" - “MIABOX", el inicio de la marca
solicitada es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca antecedente, por lo que los signos logran
diferencidrse de manera CONUNARNLE, —-=-===s===mrammes st coe oo e e cen e e

Al confrontar MIABox frente a M MY BOX, encontramos que los signos difieren de manera total en
su arranque inicial ("MIA" frente a "M MY"). Estas variaciones al comienzo hacen que los signos posean una
estructura sildbica y una cadencia ritmica distinta, —---==r-=srrremrrtmm et e s s e e e

Que, como es sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a
sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -ain en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, —---=-+=ss=essaee-

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que: “Para
apreciar fa posibilidad de confusién no son determinantes los diversos detalles, sino fas caracteristicas
tipicas, la impresion general y los principales elementas del signo®. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte parte de la denominacion, difieren _en la
composicion de los demas elementos, por ello no necesariamente causaran confusi
piblico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan unaimg
que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. =—----------

]
|
'BREUER M, Pedro C. Tratudo de marcas de fibrica v de comercio. Editonial Robins. Buenos Aires. 1946, ll’lb-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1335 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MIABox",
CLASE 39, EXPEDIENTE N* 82951/2025, SOLICITADA POR COURIER GLOBAL EAS. s

Asuncion, 1 § |

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de COURIER GLOBAL
EAS contra la Resolucion N° 1335 de fecha 05 de mayo de 2026, dictada por la Direccién de Marcas, y; —----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de COURIER GLOBAL
EAS, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 1335 de fecha 05 de mayo de 2026
dictada por la Direccion de Marcas, —=-sssesmmmme e e e

Que, en fecha 18 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
L e R T —

Que, en fecha 09 de julio de 2026 el representante convencional de COURIER GLOBAL EAS expres6
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
15 de julio de 2026. ===smeemameree e e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N° 1335 de fecha 05 de mayo de 2026 considera que: “(.)Que la solicitud de
registro de la marca MIABox ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39, Que habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacion 2018-1803182 M MY BOX Clase 39 Registro Titular 499545 Alexis Ariel
Chavez Ortiz [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por
lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadoy... )" =«««-=ss==xsss-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)La marca solicitada MIABOX se
presenta de forma integrada (una sola palabra) y carece por completo de la estructura geométrica y los
elementos cromaticos (celeste y gris) de la marca indexada. La impresién de conjunto en la mente del
consumidor es radicalmente distinta ../.. MIABOX es una marca conformada por una sola palabra
cronoldgica y compacta de tres silabas (Mia-box). Por el contrario, la marca objetada esta compuesta por
tres elementos separados: la letra “M" independiente y luego la combinacién “MY BOX" .../.. En la clase 39
(servicios de transporte, courrier, embalaje y almacenamiento), el término *BOX" (caja/casillero) es una
palabra de uso comuin, FECUITENTe(... )" — = = e m e e e ettt e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L= L 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; Todaug
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que:| "E/ derechd
marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por sf B &
R e e e e e e L T /7 o .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1335 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MIABox”",
CLASE 39, EXPEDIENTE N 82951/2025, SOLICITADA POR COURIER GLOBAL EAS.

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 palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativas separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd 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 impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las sflabas
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
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN (.. ) r=-ms e e e s s s s s nmme s e enne

Que, la marca antecedente "M MY BOX Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o
disefio, en ese sentido, posee elementos grificos adicionales que acompafian a su denominacién,
generando una impresion visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad, Mientras que la
marca solicitada es un Signo denomINative: — -« - s e et e

marca solicitada marca antecedente

—— . \ —
MIABox -(M )—
N’

(DENOMINATIVA) MY BOX

Si bien la marca solicitada y la marca antecedente amparan servicios de la clase 39 del nomenclador,
las diferencias sefialadas en los planos visual y fonético, nos permiten concluir que las mismas podran
coexistir pacificamente en el mercado, — - -me e s

Que, esta Direccion General considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias
que lo hacen diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la
TeSOIUCION TECUITIAA, ~--= e e s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1335 de fecha 05 de mayo de 2026 dictada por la Direccion de
Marcas; e e e e e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “MIABox",

Art, 32 HOT[FIQUESE, ................................................ ¥ [REE ST SRV, (S

: Direceion Macional de qu’!lifdad Intelectual (THNAPT), Direcirices et el exarien de mancas o Fm'qgﬂhj:_ e :H-',l' ¥ 266, [}ismihh en
Butissciwiew diaped i g/ portaliv Y propredad-idusinal marcas diregirices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2303 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHIKI&CO",
CLASE 30, EXPEDIENTE N° 27328/2026, SOLICITADA POR JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO, —-------=----

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
d;'sn'nn'yﬂh T R R R R

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. 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 eni la siguiente COMPAraCII: ——-s—sermeermocsintonresmtoranasain s rsumesnb crsmmiomasbens snrinone e s is tan

CHIKI&CO (solicitada)
CHICKY (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortografico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por un elemento “CHICKY", la marca solicitada se encuentra compuesta por tres
elementos “CHIKI", la ligadura “&" y la sigla “CO" (de compaiia). Aunque compartan parte de la
denominacién, la impresibn de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos
R v i s i e O B s S B R v

En el aspecto fonético, la marca solicitada se pronunciara “chi-kify/co” o “chi-kify/com-pa-fiia”,
mientras que la marca antecedente “chi-cky”; se aprecian claramente las diferencias auditivas. La marca
solicitada difiere en la longitud y cOmMpPosiCiOn. —--==e e

Que, como es sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a
sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en conjunto del signo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -alin en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, —-------rsmsmmr e

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratade de marcas de fabrica y de comercio™ que: “Para
apreciar fa posibilidad de confusién no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la impresion general y los principales elementos del signo™. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte parte de la denominacién, difieren en la
composicion de los demas elementos, por ello no necesariamente causaran confusion en el seno del
ptiblico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. —----eeesmsmemmmrmeeaaeaes

'"BREUER M, Pedre C. Traiado de marcas de fibrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 19446,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2303 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHIKI&CO",
CLASE 30, EXPEDIENTE N® 27328/2026, SOLICITADA POR JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO. —---==--=----

Asuncion, 10 5tr LU0

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO por derecho
propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolucién N® 2303 de fecha 16 de
julio de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-=-=-==rmmrserrmmm e e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2026 se presenta JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO por derecho propio
y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interpone Recurso de Apelacién contra la
Resolucién N° 2303 de fecha 16 de julio de 2026 dictada por la Direccion de Marcas, —-------=r=sssnsseennnenes

Que, en fecha 31 de julio de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
L R

Que, en fecha 11 de agosto de 2026 JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de agosto de 2026. ---=-=---===ss=scssoseaeeneceenes

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 2303 de fecha 16 de julio de 2026 considera que: “(...)Que Ja solicitud de registro
de la marca CHIKI&CO ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacion 2014-1406890 CHICKY Clase 30 Registro Titular 467507 Kentucky Fried
Chicken International Holdings Llc [US] 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 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
B T LT

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)El consumidor no analiza una
marca descomponiendola en silabas o letras, sino que la percibe como una unidad. En el caso de autos, la
resolucton incurre precisamente en el error sefialado por fa doctrina, al fragmentar las denominaciones y
otorgar relevancia exclusiva a determinadas ceincidencias ../.. Desde el punto de vista fonético, las
denominaciones presentan diferencias perceptibles que permiten una clara individualizacion .../.. pueden
coexistir signos que compartan ciertos elementos siempre que la impresion global permite diferenciarlos.
En la prictica registral, existen innumerables ejemplos de marcas que comparten prefijos, raices, sufijos o
vocablos similares sin generar riesgo de confusion(.. ) —«-sssmomm s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IMEETPUESEO, === === mmmm e et e e e e eesea L SeeR e sea e

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visiéryen conjunto’es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion-entrelas mismas. Si bjen
comparten elementos en comun, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo dé eapf
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 2303 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2026 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHIKI&CO",
CLASE 30, EXPEDIENTE N* 27328/2026, SOLICITADA POR JAMILE REVECA ROJAS PORTILLO, —-------=----

mediante guiones) [...] Se entenderi 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 impresion 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 combinacién 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
POStErTOr ALEOSAN 7., ) = em e e e s e s e s s s s

Que, la marca solicitada pretende el registro para “Todos los productos” de la clase 30; la marca
antecedente también ampara productos de la clase 30 especificamente: “Café, te, cacao y sucedaneos del
cafe, arroz, tapioca y sagu, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pasteleria y
confiteria, helados, azucar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas
(condimentos), especias, hielo, sandwiches, arrollados”. Si bien la marca solicitada y la marca antecedente
amparan productos de la clase 30 del nomenclador, esta Direccion General considera importante sefialar
que existen otras marcas con denominaciones similares, se verifican los siguientes registros en la clase 30
del nomenclador en la base de datos del sistema informatico institucional: CHICK'S, clase 30, registro N°
571960, a nombre de Grupo Bimbo 5.A.B. de C.V.; CHIQUITA, clase 30, registro N* 455734, a nombre de
Chiquita Brands, L.L.C.; CHIQUI BLIK, clase 30, registro N® 510625, a nombre de Doris Leticia Alonzo
Gonzilez; CHIQUI DUL, clase 30, registro N° 500335, a nombre de Comfar S.A.ECA. Extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de denominaciones similares a la de autos, en la clase 30 a nombre de
IV TS 08 Ul arS, e

Las diferencias sefialadas en los planos visual y fonético, sumados a la coexistencia previa de
denominaciones similares en la misma clase del nomenclador nos permiten concluir que las mismas
podran coexistir pacificamente en el mercado. —------=rrrrmmmmm

Que, esta Direccion General considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias
que lo hacen diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la
resolucion recurrida, -« - --easeem e e e s e e e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 2303 de fecha 16 de julio de 2026 dictada por la Direccion de
I A A, - o S B R 8 e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“CHIKI&CO", clase 30, Acta N° 27328/2026 solicitada a nombre
PORTILLO. semesnmmennaes srmmesnnneeoaee

* Direccion Nacional de Propicdad Intelecrual (DINAPL, Directrices para ef examen de marcas en Paraguy, pp. 147 ¥ 266 Disponible eA:
hifpee: oo dinape, povps ponia b 3 peopiedpd - ind ustrial marcasidivecirces =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 555 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DELTA TECH
S.A. Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N* 13975/2018, SOLICITADO POR DELTA TECH 5.A. —------==-==-

Se debe resaltar también que la marca DELTA TECH S.A. es la reproduccién del nombre social de la firma
DA RETR I T s oo s A o S S A A e B e e

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente autenticado por notario
plblico paraguayo, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de
ACTULACTOTIES, === m == s m oo s s o o s oo o o o e e o = B B e =

Que, ademas de lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular
solicitante actual ya cuenta con la marca registrada DELTA TECH y DELTA TECH S.A., en clase 9, Registro N°
502325; en clase 35, Registro N¢ 500993, Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado
es el de Uniclase, la solicitud de autos ya posee derecho adquirido con la denominacién preponderante, la
misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la
proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece hace varios anos. ----------s-s-essssrmsammmsemmmamnna.

Que, ante estas circunstancias, esta Direccion General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local e internacional.---=--sssessseresmmmsmnmann e

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N°® 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia
pacifica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta
Direccidn considera que existen suficientes argumentos para revocar la resolucion recurrida, —--------------

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

Art. |2 REVOCAR la resolucion N2 555 de fecha 24 de junio de 2019 dictada por la Direccion
OB AANERS, 5o et erion e oo i e e i S e e A i i it

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “DELTA
TECH S.A. Y ETIQUETA", clase 38, Expediente N® 13975/2018, solicitada a nombre de
DELTA TECH S.A.

Art.32  NOTIFIQUESE ,---------s--serseeeer
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 555 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DELTA TECH
S.A. Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N* 13975/2018, SOLICITADO POR DELTA TECH S.A. —---=--==-=---

Asuncion, 1 3 SEP 206

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de DELTA TECH S.A.,
contra la Resolucién N 555 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, y; --===-====----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de DELTA TECH S.A., e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N2 555 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por
e L L T S —

Que, en fecha 31 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
Y PUESED, - nm=smm e e s e s anaa haa e n e e a e e

Que, en fecha 11 de diciembre de 2019, el representante convencional de DELTA TECH S.A., expresd
agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 24 de febrero de 2020, —----mremmm e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "“DENTA
GROUP", registrada con el numero 447109 en fecha 25 de Setiembre de 2017 a favor de AQUAGROUP S.A.,
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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". ——------=---s=enssee=-

Que, entre ofros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) fa marca solicitada por mi
poderdante es la reproduccién de su razén social, siendo el titular DELTA TECH S.A. y la solicitud de
registro de marca DELTA TECH 5.A./Asi también, se adjunta un acuerdo de coexistencia pacifica de marcas
firmado entre DELTA TECH 5.A. y AQUAGROUP S.A. (titular de las marcas DELTA GROUP). (...)" -=--------——-

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el anilisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresion
agravios la “Acuerdo de General de Reconocimiento y Coexistencia de Marcas”, en virtud del cual las firmas
“DELTA TECH S.A. y AQUAGROUP S.A." en su segunda clausula: “Establecer que si bien ambas marcas
comparten el vacablo "DELTA" dentro de su denominacion, las mismas no causaran ninguna.confusion al
publico ya que cada una posee rasgos que los identifican. Se habla de las diferenci sticas™entre las
marcas (ambas forman parte de la denominacién de un conjunto de”.palabras) jhasi también'de las
diferencias grificas: siendo DELTA GROUP una marca denominativa y ;
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 79 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “BIOSOLUTION®, CLASE 3, EXPEDIENTE N* masufzmq SOLICITADA
POR DOMINUS QUIMICA LTDA. ——----===s===ssmszsmmsesmmmmmesmsee s e s ses s s e s mm s e e e

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: “(...) la Sefiora Directora debe tener en cuenta
que en el presente caso para el computo del plazo debe tomarse en consideracidn: (i) la suspensién de los
plazos desde el dia 2 de enero hasta el 31 de enero de 2020, dispuesto por Resolucion No. 13 del 27 de
diciembre de 2019; y (ii) la suspensién de plazos decretada desde el mes de marzo a junio del 2020,
teniendo en cuenta las medidas sanitarias en refacién a la COVID-19, como ser la Ley 6524/2020; el Codigo
Civil Paraguayo; el Decreto del Poder Ejecutivo No. 3442/2020; el Decreto del Poder Ejecutivo No.
3456/2020.../ Que, como se puede comprobar en el sistema de la DINAPI, las partes han realizado actos que
tienen como objeto impulsar el procedimiento, tales como los urgimientos presentados en fecha: 09 de
marzo de 2020; 02 de septiembre de 2020; 16 de febrero de 2021; 02 de agosto de 2021, hasta el momento de
la declaracién de caducidad../Que, como indica la normativa, el computo de los plazos establecidos en
meses se debe realizar de fecha en fecha, es decir, si el plazo inicia el | de enero, se cumplird el mes el 1 de
febrero, y computados asi hasta cumplir el plazo, no asi por la cantidad de dias./ Que en ningiin momento el
plazo contabilizado a alcanzado los 6 meses estipulados tanto en el Art. 56 de la Ley de Marcas como en el
Art. 172 del CPC, por lo que no se configura fa caducidad de la oposicion debido a las presentaciones
realizadas por las partes y las suspensiones determinadas por la DINAPI (...)" =====ssssemssemmmimmmmnaniaaean

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante, entre otros argumentos: “(..) Ahora bien,
analizando las tltimas actuaciones procesales del expediente en cuestion, podemos arribar al siguiente
orden cronoldgico en el proceso de oposicion: 9 de mayo de 2019: ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION
presenta oposicion en contra de la solicitud “BIOSOLUTION", en clase 32, solicitada por mi mandante. 9 de
septiembre de 2019: la providencia de traslado es emitida. 9 de marzo de 2020: urgimiento presentado por
DOMINUS QUIMICA LTDA. 20 de julio de 2020: la cédula de la providencia de traslado es oficialmente
notificada. 13 de agosto de 2020: fecha limite para la contestacion de la oposicion. 2 de septiembre de 2020:
urgimiento presentado por DOMINUS QUIMICA LTDA. 16 de febrero de 2021: urgimiento presentado por
DOMINUS QUIMICA LTDA. 2 de agosto de 2021: urgimiento presentado por DOMINUS QUIMICA LTDA. 24
de noviembre de 2021: Resolucién N® 79/2]1 que declara operada la caducidad de instancia./ Que, cabe
resaltar que para el computo de plazos se debe tener en cuenta la suspension de plazos por el mes de enero
de 2020 ordenada mediante la Resolucion DINAPI/RG/N® 13/2019, y también la suspension de plazos a causa
del COVID-19 desde el 11 de marzo de 2020 junto con sus extensiones que finalizaron el 30 de junio de 2020,
reanudindose los plazos desde el 1 de julio de 2020. Como consecuencia, resulta facil notar que el plazo de
los seis meses para la caducidad de la oposicion fue cumplido e incluso excedido, por lo tanto corresponde
confirmar la Res. N2 79/2]. (...)" -==+=r=rrsmresrersnrrssn e s er s s mn s m e s s ms s m s s s s s s n s n s s m et saa s sn s namnana s

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

Que, esta Direccion es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en
el Art. 124" de la Ley de Marcas, que dispone: “Contra toda resolucion, sea interlocutoria o definitiva,
procederan los siguientes recursos: [...] b) apelacion ante la autoridad jerirquica superior(...)". --==-------------
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 79 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIOSOLUTION", CLASE 3, EXPEDIENTE N* 10850/2019 SOLICITADA
POR DOMINUS QUIMICA LTDA. K
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Asuncion, 2: ':F :[L'J

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ARYSTA
LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L., contra la Resolucion N° 79 de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LitIZIOS0S, ¥ -«ss s e e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de febrero de 2019 la firma DOMINUS QUIMICA LTDA.,, solicita el reglsm:r de la marca
“BIOSOLUTION" para amparar “Todos"los productos de la clase 3. —-=-cemeemmmemec e

Que, en fecha 9 de mayo de 2019 la firma ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY SRL. presenta
oposicién en contra de la solicitud de autos en base a que la marca solicitada es considerada una
denominacion genérica tanto en nuestro pais como en el extranjero para productos de la clase solicitada y
sus clases relacionadas. Que, por proveido de fecha 9 de septiembre de 2019 se tiene por presentado el
escrito de oposicion, dictaindose la providencia de (.. )Corrdse traslado al solicitante citandola v
emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifiquese” por la Direccion de Asuntos
Marcarios LIt gios0s, — ==« mesemmmsm e s e s nn s

Que, a fs. 12 obra el informe del Actuario de la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 24
de noviembre de 2021, dictindose en consecuencia la Resolucion N° 79 de fecha 29 de noviembre de 2021,
por la cual se declara la caducidad de instancia, — e

Que, en fecha 26 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de ARYSTA
LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L., e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 79 de
fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----------=-=-=-------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de ARYSTA LIFESCIENCE
PARAGUAY S.RL., en fecha 18 de octubre de 2022; y habiendo contestado la expresion de agravios el
representante convencional de DOMINUS QUIMICA LTDA., en fecha 13 de abril de 2023, esta Direccién
General dicta la providencia de autos para resolver en fecha 8 de agosto de 2023, —-----rssmmmememmmeen e

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (..) en el expediente de oposicion acta N® 1935840, expediente de
registro de marca acta N* 1910850, se tiene como ultimo tramite procesal la notificacion de la providencia de
traslado del 9 de septiembre del 20019(...)" — =sssmmm e

Que, la Resolucion recurrida considera: *(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, yde
conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se &perara la Caducidad de la Instanr:;a en toda cla ;
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 79 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “BIOSOLUTION", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 10850/2019 SOLICITADA
POR DOMINUS QUIMICA LTDA. —------------=---

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 79 de fecha 29 de noviembre de 2021 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de
la presente resoluCion. - -==== s mm e e s

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BIOSOLUTION?", clase 3, Acta N°® 10850/2019, solicitada a nombre de DOMINUS QUIMICA

Art. 3¢ NOT'IF[QUESEporCéduia.--------------------;;ﬁ-'
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 79 DE FECHA 29 DE NOVIEMERE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “BIOSOLUTION", CLASE 3, EXPEDIENTE N* 10850/2019 SOLICITADA
POR DOMINUS QUIMICA LTDA. - e e e e s e e

Que, al respecto, se tiene como tiltimo tramite procesal la notificacion de la providencia de traslado
de fecha 9 de septiembre de 2019. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema
informatico institucional como del expediente a la vista, —--«-=ssmmmmmmsmm

Que, antes que nada, debemos recordar que en el afio 2020 se implementaron acciones preventivas
ante el riesgo de expansion del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declard estado de
emergencia sanitaria y se dictd la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecia que los organismos del
Poder Ejecutivo estan facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del
2020, los plazos de los procesos y tramites administrativos iniciados. Razén por la cual, fueron suspendidos
los plazos procesales, la suspension fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a
partir del 1 de julio del mismo afio por Resolucion N2 176/2020.------==-===snsammmmsmcsmes it

Que, la Resolucion N° 176/2020 dispone en su articulo 3°: “ESTABLECER como criterio para el
computo de los plazos computados en meses y dias corridos, para el ejercicio de los derechos, que el dltimo
dia computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente dia computable el dia 01 de julio
de 2020, suprimiendo los tres meses de suspension transcurridos entre dichas fechas,” —--------coseeeeeees

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposicion promovida data del 9 de septiembre
de 2019, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el
funcionario designado diligencie la cédula de notificacion al solicitante, Obra en el expediente la cedula de
notificacion de la providencia de traslado diligenciada en fecha 20 de julio de 2020, expedido por el Ujier
Notificador. Por consiguiente, entre la fecha en que se dicté la providencia y la fecha en la que se solicito el
diligenciamiento de la cédula de traslado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en e
articulo 56° de la Ley 1294/98; aiin descontando los tres meses de suspension de los plazos procesales
adoptados por la pandemia del COVID-19, —-ssnnemsememm e

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolucion N° 176/2020, el altimo dia computable fue el martes 10
de marzo de 2020, estableciéndose como siguiente dia computable el 1 de julio de 2020, suprimiéndose del
computo el periodo de suspensién transcurrido entre dichas fechas. No obstante, en el caso de autos,
considerando que la providencia que ordend correr traslado de la oposicion fue dictada en fecha 9 de
septiembre de 2019, el plazo de seis meses establecido en el articulo 56 de la Ley N.° 1294/98 se cumplié el 9
de marzo de 2020, con anterioridad al inicio del periodo de suspension. En consecuencia, la orden de
diligenciamiento de la cédula de notificacion, efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo legal,
no resulta idénea para impedir la configuracién de la caducidad prevista en la normativa marcaria, —--------

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Articulo 136: “Las disposiciones de los codigos de fondo y
forma en materia civil y penal se aplicaran en forma supletoria®, El Articulo 174 del CPC dispone: “Caracter
de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las
partes. No podra cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni
por acuerdo de Jas Partes.” — -

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho exp
arriba a la conclusién de que corresponde confirmar la Resolucion recurridg

h ey
L .
e v
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 80 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “BIOSOLUTION®, CLASE 5, ExPEi:llEhﬂ"E N° 10851/2019 SOLICITADA
POR DOMINUS QUIMICA LTDA, —---==nnnnmmm e oo

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: “(...) la Sefiora Directora debe tener en cuenta
que en el presente caso para el cémputo del plazo debe tomarse en consideracién: (i) la suspension de los
plazos desde el dia 2 de enero hasta el 31 de enero de 2020, dispuesto por Resolucion No. 13 del 27 de
diciembre de 2019; y (ii) la suspensién de plazos decretada desde el mes de marzo a junio del 2020,
teniendo en cuenta las medidas sanitarias en relacién a fa COVID-19, como ser la Ley 6524/2020; el Codigo
Civil Paraguayo; el Decreto del Poder Ejecutivo No. 3442/2020; el Decreto del Poder Ejecutivo No.
3456/2020.../ Que, como se puede comprobar en el sistema de la DINAPI, las partes han realizado actos que
tienen como objeto impulsar el procedimiento, tales como Jos urgimientos presentados en fecha: 09 de
marzo de 2020; 02 de septiembre de 2020; 16 de febrero de 2021; 02 de agosto de 2021, hasta el momento de
la declaracion de caducidad../Que, como indica la normativa, el computo de los plazos establecidos en
meses se debe realizar de fecha en fecha, es decir, si el plazo inicia el 1 de enero, se cumpliri el mes el | de
febrero, y computados asi hasta cumplir el plazo, no asi por la cantidad de dias./ Que en ningtin momento el
plazo contabilizado a alcanzado los 6 meses estipulados tanto en el Art, 56 de la Ley de Marcas como en el
Art. 172 del CPC, por lo que no se configura la caducidad de la oposicién debido a las presentaciones
realizadas por las partes y las suspensiones determinadas por la DINAPI, (... )" —===-mscsmsommneeeee

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante, entre otros argumentos: “(..) Ahora bien,
analizando las tiltimas actuaciones procesales del expediente en cuestion, podemos arribar al siguiente
orden cronoldgico en el proceso de oposicion: 10 de mayo de 2019: ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION
presenta oposicion en contra de la solicitud “BIOSOLUTION", en clase 5, solicitada por mi mandante. 9 de
septiembre de 2019: la providencia de traslado es emitida. 8 de octubre de 2019: la cédula de la providencia
de traslado es oficialmente notificada. 1 de noviembre de 2019: fecha limite para la contestacién de la
oposicion. 22 de julio de 2020: urgimiento presentado por DOMINUS QUIMICA LTDA. 29 de diciembre de
2020: urgimiento presentado por DOMINUS QUIMICA LTDA. 24 de noviembre de 2021: Resolucion N2 80/21
que declara operada la caducidad de instancia./ Por lo tanto, podemos corroborar que a contrario de lo
esgrimido por el oponente en su escrito de expresion de agravios, la providencia de traslado fue
efectivamente emitida en fecha 9 de setiembre de 2019, y que la notificacion de la misma también fue
realizada en fecha 8 de octubre de 2019, hechos que pueden ser corroborados sin temor a equivocaciones
en las fojas del expediente../Que, cabe resaltar que para el computo de plazos se debe tener en cuenta la
suspension de plazos por el mes de enero de 2020 ordenada mediante la Resolucion DINAPI/RG/N? 13/2019,
y también la suspension de plazos a causa del COVID-19 desde el 1l de marzo de 2020 junto con sus
extensiones que finalizaron el 30 de junio de 2020, reanudindose los plazos desde el 1 de julio de 2020,
Como consecuencia, resulta ficil notar que el plazo de los seis meses para la caducidad de la oposicién fue
cumplido e incluso excedido, por lo tanto corresponde confirmar la Res. N® 80/21. (..,)" «========ss==sssszznzzae

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

Que, esta Direccion es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en
el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: “Contra toda resolucion, sea interlocutoria o definitiva,
procederan los siguientes recursos: [...] b) apelacion ante la autoridad jerirquica superior(...)", «==-===s=ss-sses

."mgmsm se producird de p!ena derecha la caducidad de la instancia a H
efectuado ningiin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la tiltj aCion P —_"
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 80 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “BIOSOLUTION", CLASE 5, EXPEDIENTE N* lﬂ&ﬂﬂﬂlﬁ SDL]CI'I‘A_DA
POR DOMINUS QUIMICA LTDA. - -

Asuncion, 2 J

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ARYSTA
LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L., contra la Resolucién N® 80 de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LIIZI0S0S, ¥; «====s=sssmsmme e rm e e s s s e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de febrero de 2019 la firma DOMINUS QUIMICA LTDA., solicita el registro de la marca
"BIOSOLUTION" para amparar “Todos”los productos de la clase 5. ——seessmm e

Que, en fecha 9 de mayo de 2019 la firma ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY S.RL., presenta
oposicion en contra de la solicitud de autos en base a que la marca solicitada es considerada una
denominacion genérica tanto en nuestro pais como en el extranjero para productos de la clase solicitada y
sus clases relacionadas. Que, por proveido de fecha 9 de septiembre de 2019 se tiene por presentado el
escrito de oposicion, dictandose la providencia de “(.)Corrdse traslado al solicitante citandola y
emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifiquese” por la Direccion de Asuntos
R L R OB . — e e e e e e e e e e i i i e i i s e i

Que, a fs. 31 obra el informe del Actuario de la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 24
de noviembre de 2021, dictindose en consecuencia la Resolucién N° 80 de fecha 29 de noviembre de 2021,
por la cual se declara la caducidad de Instancia, —— ===

Que, en fecha 26 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de ARYSTA
LIFESCIENCE PARAGUAY S.R.L., e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N* 80 de
fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItiglosos., -=-=-s---sseeaeaaaes

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de ARYSTA LIFESCIENCE
PARAGUAY SRL. en fecha 18 de octubre de 2022; y habiendo contestado la expresion de agravios el
representante convencional de DOMINUS QUIMICA LTDA., en fecha 13 de abril de 2023, esta Direccién
General dicta la providencia de autos para resolver en fecha 8 de agosto de 2023, —-----esrremmermmmenronennnnnns

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposicion acta N° 1936309, expediente de
registro de marca acta N® 1910851, se tiene como tltimo tramite procesal la notificacion de la providencia de
traslado del 9 de septiembre del 2019(...)" —-=-rr=sserromerrmrsernanene s essancsmes e ssens s sssnas s masenan s rasnnvaes

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de ;wcm
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../.. En relacién al informe del Actuario,
de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de /3 u:‘:a
Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud d _q!:-os'jnﬁn 1123636
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 80 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA ‘BIDSDLUHDN" CLASE 5, EXPEDIENTE N°® 10851/2019 SOLICITADA
POR DOMINUS QUIMICA LTDA. —----m=ssemmssemmmmssmammsmmamennecannsecanee

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 80 de fecha 29 de noviembre de 2021 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de
la presente resoluCion. -~ - ssssrmsms s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BIOSOLUTION", clase 5, Acta N® 10851/2019, solicitada a nombre de DOMINUS QUIMICA

Art. 32
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 80 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA 'BIDS'DLUT!DN" CLASE 5, EXPEDIENTE N* 10851/2019 SOLICITADA
POR DOMINUS QUIMICA LTDA, —=======smmmmmsammmmmmmmm e e

Que, al respecto, se tiene como tltimo tramite procesal la notificacion de la providencia de traslado
de fecha 9 de septiembre de 2019, practicada el 20 de septiembre de 2019. Esto fue constatado, conforme a
los datos obrantes en el sistema informatico institucional como del expediente a la vista, —-=---=====-=ssveeeee-

Que, antes que nada, debemos recordar que en el afio 2020 se implementaron acciones preventivas
ante el riesgo de expansion del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaré estado de
emergencia sanitaria y se dicté la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecia que los organismos del
Poder Ejecutivo estan facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del
2020, los plazos de los procesos y tramites administrativos iniciados. Razén por la cual, fueron suspendidos
los plazos procesales, la suspension fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a
partir del 1 de julio del mismo afio por Resolucion N2 176/2020. «-----=«ssmmmmmmscommmees i

Que, la Resolucion N* 176/2020 dispone en su articulo 3°: “ESTABLECER como criterio para el
computo de los plazos computados en meses y dias corridos, para el ejercicio de los derechos, que el Gltimo
dia computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente dia computable el dia 01 de julio
de 2020, suprimiendo los tres meses de suspension transcurridos entre dichas fechas.” —----------rerereeeaees

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposicion promovida data del 9 de septiembre
de 2019, la cual fue debidamente notificada al solicitante en fecha 20 de septiembre de 2019, constituyendo
esta Gltima la Gltima actuacién procesal obrante en autos. En consecuencia, a partir de dicha fecha
corresponde computar el plazo de seis meses establecido en el articulo 56° de la Ley N.2 1294/98, cuyo
vencimiento operaria, en principio, el 20 de marzo de 2020. No obstante, conforme a lo dispuesto por la
Resolucion N.2 176/2020, se encuentra suspendido el computo de los plazos procesales durante el periodo
comprendido entre el 10 de marzo de 2020 y el 1 de julio de 2020, debiendo descontarse dicho lapso del
computo del plazo legal. Por tanto, considerando que al momento de iniciarse la suspension habian
transcurrido cinco meses y dieciocho dias desde la tltima actuacién procesal, el plazo de seis meses se
reanudd el 1 de julio de 2020, restando doce dias para su conclusion, operando el vencimiento del plazo el
13 de julio de 2020. En consecuencia, la cédula de notificacion diligenciada en fecha 20 de julio de 2020
resulta extemporanea, por haberse efectuado con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el
articulo 56° de la Ley N.2 129498, —-mrerrmsmrs e e s e e e

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Articulo 136: “Las disposiciones de los codigos de fondo y
forma en materia civil y penal se aplicaran en forma supletoria®. El Articulo 174 del CPC dispone: “Caracter
de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las
partes. No podra cubrirse con thgenmas o actos pru-:esales con pastenundad al vencimiento del plazo ni
por acuerdo de las partes.” —---------semsmnranss e B DA e G s

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho-expuestad, ésta Direcci6r) General
arriba a la conclusion de que corresponde confirmar la RESDlUCIU{&Y&Cmﬂda o i s e’ A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 463 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYA'E
WASH", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 51356/2019, SOLICITADO POR MERCOTEC S.A.E. iz =

el lenguaje corriente, En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca “PYA'E WASH" fue presentada
para cubrir servicios de la clase 37 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *Lavado de
vehiculos”. A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PYA'E WASH" resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la
designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que dicha denominacion no
constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 37 del nomenclador
R ] e L L L e o S e S s s L i e

Que, si bien la denominacién solicitada PYA’E WASH esta compuesta por dos vocablos, el primero en
guarani "PYA'E" que significa “rapido” y, el segundo, “"WASH" en el idioma inglés, que significa “lavar”.
Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de servicios cuya proteccion solicita, ni
constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podria calificarse a la misma
como evocativa, no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como
BENETICA 0 deSCTIPHIVA, =nemms e et e e e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, 0 aun de la actividad que desarrolla

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 propiedades 0 CaraCterTstICas. = = ssms e e e

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion de la marca
solicitada es si la palabra es de uso comiin en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segiin la busqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucién, se encuentra registrada, en la misma clase, la marca:
FW FAST WASH (“lavado ripido” en espafiol), Registro N° 263159; extremo que demuestra la coexistencia
pacifica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que
impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro, —---------=-ssrmrarmrmma 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 considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, ----------------

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N® 463 de fecha 4 de mayo de 2
de Marcas, —-==ssssmmsmm s <



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO v | PARAG Al
gﬁTAGFMEECTUAL PARAGUAY | REKU.

Resolucién N'j_O 3 3

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 463 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PYA'E
WASH", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 51356/2019, SOLICITADO POR MERCOTEC S.A.E. -

Asuncion, 3 SEP 2076
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional MERCOTEC S.AE,
contra la Resolucion N2 463 de fecha 4 de mayo de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y; —--=--==----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de MERCOTEC S.AE.,
e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N® 463 de fecha 4 de mayo de 2020, dictada
Por |2 Direccion de Marcas. —=-=---==sssmmmm e e e e

Que, en fecha 9 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpues‘tﬂl -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 7 de diciembre de 2020, el representante convencional de MERCOTEC S.AE., expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
23 de diciembre de 2020, ——-=-rmessmmsmmm st e e e e St e e e e T e e R s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera 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 fa
siguiente prohibicion: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacién en su traduccién al
espanol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger.
En consecuencia no ha lugar a lo solicitadof. ) === ==remserressrtramenntanna e ssass st aa s nasn s rmn s snnensnss

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Analizando asi las definiciones
de lo que constituye una marca genérica y una marca descriptiva y los servicios para los cuales mi
mandante ha solicitado el registro de [a marca en cuestion, podemos afirmar que la marca solicitada no
puede considerarse como un signo genérico ni tampoco como un signo descriptivo en en relacion a los
servicios que pretende amparar./..la marca solicitada es una marca NOVEDOSA y posee elementos propios
que le dotan de CAPACIDAD DISTINTIVA, especialmente al considerar todos sus elementos en conjunto.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
4L g e ettt e e S S e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman gue una
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 463 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *PYA'E
WASH", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 51356/2019, SOLICITADO POR MERCOTEC S.A.E. —--

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “PYA'E
WASH?", clase 37, Expediente. N° 51356/2019, solicitada a nombre de MERCOTEC
S.AE. -

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, -------- T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 25 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SACAPUNTAS", CLASE 16, EXPEDIENTE N*® 95410/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.Cl, —---------

*

designacién usual de los productos que solicita. En ese sentido, debemos tener en cuenta que la
denominacion “SACAPUNTAS" constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la
clase 16 del nomenclador internacional, aun cuando dicho producto haya sido expresamente excluido de
la cobertura, evoca de manera inmediata el ambito de los utiles escolares y articulos de
e L PR S

Que, considerados conjuntamente, los vocablos que integran el signo no alcanzan a configurar una
expresion con suficiente aptitud individualizadora respecto de los productos reivindicados, toda vez que el
consumidor medio puede percibir la denominacion “SACAPUNTAS" como una referencia al
establecimiento, actividad o @mbito comercial al que se encuentran destinados los productos, antes que
como un indicador de un origen empresarial determinado, —----=------ e

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
SACAPUNTAS como denominacién, sélo describe el producto a ser ofrecido. La denominacién solicitada
es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede decirse que es simplemente
evocativa, ya que hace alusion directa, —---=remer e

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuil 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 ldgico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algun elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio piiblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.”. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sine la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” -------+===sarrammraneas

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicion establecida en el art. 27 inc. e) de la Ley N° 12354/358 de Marcas, —----=====ss=msemcmmmcommme s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion arriba a la conclusién de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida. --------=-==-e=se-o=--

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 25 de fecha 6 de enero de EDHM

paET
MEArCas: ~==ssmsmmmmsasmaia et de s e Em s s s e m e k! -et

T S
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! “DERECHO DE MARCAS® - |arge Otamendi, 35* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pag. 76. sl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 25 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SACAPUNTAS", CLASE 16, EXPEDIENTE N" 95410/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S A.CL —---------

Asuncion, 23 r“np.l F'M

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SACAPUNTAS
S.A.C.L, en contra de la Resolucion N® 25 de fecha 6 de enero de 2021, dictada por la Direccién de Marcas, y;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 7 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.CL,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 25 de fecha 6 de enero de 2021, dictada
porla Diteeci G de MEATCAB, = -+v=ssrers s s e o e e e e e

Que, en fecha 19 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
IR PGS, s mrannaniassiessermesssssonssareriassotmaess o tay s aresstossaiis et et das rEssscates et Suden St Seb st by S ed

Que, en fecha 4 de mayo de 2022, el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.CL, expresd
agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
B T L, e o R R B e e R e sl RS

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(...) 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 consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
e el = e e 0 St s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )Jcabe senalar que la palabra
“sacapuntas” no se pretende proteger ni utilizar la marca en el producto “sacapuntas”, ni en los servicios de
comercializacién de sacapuntas, por lo que el termino no es genérico ni descriptivo para los productos o
servicios que se pretende proteger./.. la solicitud de registro “SACAPUNTAS", se constituye en el nombre
comercial de mi representada, es decir de la firma SACAPUNTAS S.A.CL (...)"--=esssmssmmmsssmmmmmmnsmmnnnanne

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i.HtE'I'PUE'StD. ........................................................................................................................

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs, 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “SACAPUNTAS" fue presentada para cubrir productos de la clase 16 del nomenclador

axce SACADUNLES,, ™ =======r=emmesmcesssmessssssmssssrssssrssssssTsosssssssosisssssscssoososgmgsoescocscecs e Sig e
'Pm .ﬂp .(,::'I -._'Q'. i
Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marga SACAPUNT&E"

para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos 51. tmwumdﬁn D

|,|.

Yz

i



DIRECCION MACIONAL DE

*"‘L PROPIEDAD 4 % GOBIERNO o1 | PARAGUAI
EﬂﬁkﬁCTUﬂL PARAGUAY | REKUAI

1034
ResoluciénN® | 0*—" '

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 25 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SACAPUNTAS", CLASE 16, EXPEDIENTE N® 95410/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS SACl. —----—----

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “SACAPUNTAS", clase 16, Acta

N° 95410/2019, solicitada a nombre de SACAPUNTAS SA€d, —----==snsrmmsmmssmmmmemamasenes
Art.32  NOTIFIQUESE.---+-r-ss=ssrsessemsrmesss P T SN N S S—
/A <
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V. S/
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 26 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SACAPUNTAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95411/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.C.I. —----------

designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, cabe sefialar que el vocablo “"SACAPUNTAS”,
aun cuando constituye la denominacion usual de un articulo de papeleria, no se encuentra comprendido
dentro de los productos cuya importacion, exportacion y venta se pretende distinguir, por haber sido
expresamente exciuido de la cobertura, — - —seemmcimmciemeat e tssesasasnesran i sen s sesase s anu s nanenases

Que, en consecuencia, la expresion “SACAPUNTAS", no resulta directamente descriptiva de los
servicios reivindicados, pudiendo ser percibida por el consumidor como la denominacion particular de un
establecimiento o empresa dedicada a la comercializacion de articulos de libreria, papeleria y oficina. —----

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=-=smmmsmmemnrmeenn e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
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 propiedades 0 CaraCterTStiCaS. ® === ====s=r=sm et e e e

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

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita
“SACAPUNTAS", forma parte de la razon social de la firma solicitante, SACAPUNTAS S.A.C.1.; 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 1, relativo al
"Mombre Comercial® y las diversas situaciones juridicas vinculadas @ ] —--seeemmmmmmn s

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

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

L it

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 26 de fecha 6 de enero de Zﬂlﬂrdfcm%
MALCAS, ~=-e==smsmmemem oo oo e ——w ----- 3 -.L_-~
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 26 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SACAPUNTAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 95411/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S A.C.I, —===---=---

Asuncion, 7 3 SEP 7008
VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de SACAPUNTAS
S.A.C.L, en contra de la Resolucién N° 26 de fecha é de enero de 2021, dictada por la Direccién de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 7 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.CL,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 26 de fecha 6 de enero de 2021, dictada
POF |2 DIreccion de MarCas, — === s e

Que, en fecha 19 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
L L R

Que, en fecha 4 de mayo de 2022, el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.C.L, expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de mayo de 2022, —-r-sevmsmmermenrmeerr e e s s es s as s e s e s e nm e s S e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) 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 consisten 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.. La denominacion se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
Solicitadnf... ) e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... Jcabe senalar que la palabra
“sacapuntas” no se pretende proteger ni utilizar la marca en el producto “sacapuntas”, ni en los servicios de
comercializacion de sacapuntas, por lo que el términe no es genérico ni descriptivo para los productos o
servicios que se pretende proteger./... la solicitud de registro “SACAPUNTAS", se constituye en el nombre
comercial de mi representada, es decir de la firma SACAPUNTAS S.A.CL (...)" =eesssesssscsmsmmmnmaininnacanacaas

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "SACAPUNTAS" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “Servicios de importacién, exportacién y venta de -
libreria y papeleria, articulos de oficina, excepto sacapuntas, comprendidos en la clase 35 (TF

T
Que, a lns efectos de determinar si la solicitud de registro de marca ‘SA.Q@'PUN‘I AS




DIRECCION NACIONAL DE

4 % PROPIEDAD (1:} GOBIERNO or1. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
107K
Resolucion N® o

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 26 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SACAPUNTAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 95411/2019, SOLICITADA POR SACAPUNTAS S.A.CI. —----------

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"SACAPUNTAS", clase 35, Acta N° 95411/2019, solicitada a nombre de SACAPUNTAS
N o e

Art. 3¢ NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 352 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIBRERIA
SACAPUNTAS Y ETIQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE N* 17098/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS
SACL—- A

venta de articulos de libreria y papeleria, articulos de oficina, excepto sacapuntas, comprendidos en la clase 35
P01 9 ) S —

Que, si bien el vocablo “LIBRERIA" posee caricter evocativo o descriptivo respecto de los servicios de
venta de articulos de libreria, papeleria y oficina reivindicados, la solicitante ha efectuado la
correspondiente limitacion, no reivindicando derechos exclusivos sobre dicho término. Asimismo, cabe
sefialar que el vocablo “SACAPUNTAS", aun cuando constituye la denominacién usual de un articulo de
papeleria, no se encuentra comprendido dentro de los productos cuya importacion, exportacion y venta se
pretende distinguir, por haber sido expresamente excluido de la cobertura.------=---ssscemmmmmmmme e

Que, en consecuencia, la expresion “LIBRERIA SACAPUNTAS", considerada en su conjunto, no
resulta directamente descriptiva de los servicios reivindicados, pudiendo ser percibida por el consumidor
como la denominacion particular de un establecimiento o empresa dedicada a la comercializacion de
articulos de libreria, papeleria y oficing. = -seee e e

Que, esta combinacién 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, ------=-=======r=msmrmm e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
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, 0 no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 CaracteriStiCas. ™ ---========x === r e e e e s e e

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto
deja una impresién diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca, -=---====s==emereemeennns

marca solicitada

dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan moncpnl"
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la n
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolo a

para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que n&lgﬂ.cg ceferer
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 352 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIBRERIA
SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 17098/2020, SOLICITADA POR SAC&PUNI‘AS
S.ALCL mecsoscsrcssasnsanesensannsosasinsaidansssmtnssnesaesensos ieniasnmnsnaron

A PCD i
Asuncion, 2~ :Eu’ LULY

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de SACAPUNTAS
S.A.CL, en contra de la Resolucion N° 352 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Direccién de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 7 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.CLL,
e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N2 352 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada
POr 1a Direccion de Marcas. —--«-s=sresessmsmm e e e

Que, en fecha 19 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
B B == e e e e e e e e detrne s

Que, en fecha 4 de mayo de 2022, el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.C1, expresod
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de mayo L DN D D i e e i i e e s o o e 5 o i i o i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: ..) 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
prohibicién: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se considera descriptiva v sin
distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
SOMCTEAAO( ... )" e et s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(..)cabe senalar que la palabra
“sacapuntas” no se pretende proteger ni utilizar la marca en el producto “sacapuntas”, ni en los servicios de
comercializacién de sacapuntas, por lo que el termino no es genérico ni descriptivo para los productos o
servicios que se pretende proteger./La denominacién “LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA" no debe ser
considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con dos términos que la componen y
distinguen como tal, ademis de contar con una etiqueta propia y alusiva../.. la solicitud de registro
“LIBRERIA SACAPUNTAS", se c::rnsntuye en el nombre comercial de mi representada, es decir de la firma
SACHPLINTAS S G 1. oot s oot s A S S s i B

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
pmductu o servicio pertenece chhﬂ caracter debe desprenderse del mgmﬁcadn que posee para los
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 352 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIBRERIA
SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17098/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS
SACL— - e A A A s

naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----------==---=---

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 352 de fecha 11 de marzo de 2021 dictada por la Direccion de
Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

“LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 17098/2020, solicitada a nombre
de SACAPUNTAS S.A.CL —--=-rmnsem-

Art.32  NOTIFIQUESE.------esesrosrermsemnmsemenencanes
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 333 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIBRERIA
SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N* 17099/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS
L o R

clase 16 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *Todos los productos comprendidos en
la clase 16 (DIECISEIS), eXcepto Sacapuntas.. ® -=====+sssssseseesassssecmmsnsnsannsasnssesnan s ssssnass s s annss s nssan s s ne

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LIBRERIA SACAPUNTAS" resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, debemos tener en cuenta que
la denominacién “LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA" constituye el nombre habitual con el que se
designa a los productos de la clase 16 del nomenclador internacional, aun cuando dicho producto haya
sido expresamente excluido de la cobertura, evoca de manera inmediata el ambito de los Utiles escolares y
articilos de eBCHiiIra ~-=se-ssenmessemenisionnsiomsrminnraronns i as et aa e s e e S d A e s n ke ke Sl mm S g

Que, considerados conjuntamente, los vocablos que integran el signo no alcanzan a configurar una
expresion con suficiente aptitud individualizadora respecto de los productos reivindicados, toda vez que el
consumidor medio puede percibir la denominacién “LIBRERIA SACAPUNTAS" como una referencia al
establecimiento, actividad o dmbito comercial al que se encuentran destinados los productos, antes que
como un indicador de un origen empresarial determinado, —----=-===s=smsmsrme e

Que la particular presentacion grafica del signo no resulta suficiente para conferirle distintividad,
por cuanto sus elementos figurativos y tipograficos no alcanzan entidad auténoma respecto de la
denominacién que integra el conjunto, la cual conserva su significado conceptual directo en relacién con
loz praductos de la clase s0liCItada -+--s=ssvm it e s s s s s e e s s ns me s s

PunTﬂs‘

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
LIBRERIA SACAPUNTAS como denominacion, solo describen el producto a ser ofrecido. La denominacion
solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede decirse que es
simplemente evocativa, ya que hace alusion directa, — s momm e

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es légico puesto que, de lo
contrario, la marca serfa engafiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esta en que la designacién
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendra en su
conformacion algun elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasifa. Al concederse una marca
evocaliva no se quita del dominio piiblico ninguna palabra que se use para describir caracterjStica algyna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una desrgnar}pﬁﬂmﬁt&i “Ré
de31gnacmnes genérlcas el Dr. Dtamendl expresa “las designaciones gen a8 deﬁ;;en _ redtamente ¢f

Zl'-'.*-'
& 1
i

*DERECHO DE MARCAS” ~ Jorge Otamendi, 35 Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pag, 76 L

“E j'__- |--_._-}'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 333 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIBRERIA
SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 17099/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS

Asuncion, ] } oL P 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SACAPUNTAS
S.A.CL, en contra de la Resolucion N° 333 de fecha 10 de marzo de 2021, dictada por la Direccion de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 7 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.CLL,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N2 333 de fecha 10 de marzo de 2021, dictada
por la DIreccion de Marcas, —-----=-====smmrmmm e e e s ettt m e e e e e e e eas

Que, en fecha 19 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
LT g T R TR

Que, en fecha 4 de mayo de 2022, el representante convencional de SACAPUNTAS S.A.C.L, expresd
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de mayo de 2022, —-eesessassassaaanas 0 S R B 0 L

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) 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
prohibicién: Art. 2 inc. e) .. los que consisten 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., La denominacién se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
L o T T T T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)cabe senalar que la palabra
“sacapuntas” no se pretende proteger ni utilizar la marca en el producto “sacapuntas”, ni en los servicios de
comercializacion de sacapuntas, por lo que el termino no es genérico ni descriptive para los productos o
servicios que se pretende proteger./La denominacion “LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA" no debe ser
considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con dos términos que la componen y
distinguen como tal, ademds de contar con una etiqueta propia y alusiva..... la solicitud de registro
“LIBRERIA SACAPUNTAS", se constituye en el nombre comercial de mi representada, es decir de la firma
SACAPUNTAS SA.CL (. ) wmmmmmmmmmmm e et sa s s s n s s e e e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i.ntEI-PUE‘-StG. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al génem a
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del signific :
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se a
registro de la marca “LIBRERIA SACAPUNTAS Y ETIQUETA" fue presentada
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 333 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIBRERIA
SACAPUNTAS Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N® 17099/2020, SOLICITADA POR SACAPUNTAS
S.ACY, —-- - -

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicién establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 12354/358 de Marcas. —-------=-=-==-=ssemmsnemmnnaaaaanns

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

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

Art. 12 CONFIRMAR l|a Resolucion N° 333 de fecha 10 de marzo de 2021 dictada por la Direccién
I N BT e i s e e B e e b S R g L i

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “LIBRERIA SACAPUNTAS Y
ETIQUETA", clase 16, Acta N° 17099/2020, solicitadada nom

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1424 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “IRIDIUM?®,
CLASE 5, EXPEDIENTE N° 81989/2020, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. ------- -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a coNSHUIr UNA MAICA. -===-swmmrmmmmm e e e s e e s nn 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 confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “IRIDIUM" Clase 5 y la marca denominativa base de
rechazo “PYRIDIUM” Clase 5. =+«-s=sesssseesesmrmn ottt e s e s s e nas

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca
solicitada *IRIDIUM" reproduce en el mismo orden, las Gltimas cinco letras que conforman la
denominacion de la marca antecedente “PYRIDIUM™. No obstante, la marca solicitada incorpora
adicionalmente las letras “IR", lo cual le otorga una estructura grafica y fonética significativamente abrupta.
Mientras que “PYRIDIUM" se compone de una sola silaba con las letras iniciales “PYR”, otorgandole asi una
e e B L T L o R

IRIDIUM (solicitada), y
FYRIDIUM (marca base de rechazo)

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

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el inico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesanamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la
PreSEnte TS0 CION, == o

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la
marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuengd en'los casos e
la confusién es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una g g

! Sinchez Herrern, Andrés, “Confirsidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncidn. 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1424 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA IRlDlUM’
CLASE 5, EXPEDIENTE N*® 81989/2020, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. w——

Asuncion, 7 3 SEP 7076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A., contra la Resolucion N? 1424 de fecha 2 de septiembre de 2021, dictada por la Direccion de
T

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY
S.A., e interpone Recurso de apelacion contra la Resolucién N2 1424 de fecha 2 de septiembre de 20121,
dictada por la Direccifin de Marcas. ——---=<resesrsesssaerummamsassmermusesrnarenseenseseessressusamnsanssasoneessrmnessensans

Que, en fecha 9 de mayo de 2022, se concede |a apelacion interpuesta. —-----eeesm o e

Que, en fecha 17 de mayo de 2022, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A.,
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fechal de junio de 2022, ««=rresrmrrrmrrrm e e e e e e e e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion mencionada 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
2020-2015761 Denominacion PYRIDIUM Clase 5 Registro 515290 Titular Hersil 5.a. Laboratorios Industriales
Farmacéuticos [PE], Comentario: Que las denominaciones son casl 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 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"============-

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..)"Que, en primer lugar entre
ambas marcas en pugna existen diferencias gramaticales y fonéticas siendo disimiles casi en la totalidad,
viniendo a ser este criterio insuficiente para el estudio de fondo y forma. /Que, primeramente, con relacion
a la conformacion gramatical de las marcas podemos notar que las mismas en absoluto son parecidas entre
si, ya que el antecedente se conforma de la siguiente manera, PYRIDIUM®, mientras que la solicitud de mi
comitente fue presentada como 'IRIDIUM. Tal disimilitud permite que la marca solicitada se distinga de la
marca antecedente gramaticalmente, por lo que bajo ningtin aspecto las mismas son confundibles entre si.
/Asi también si bien ambas fueron solicitadas en la clase 05, el examinador puede notar la diferencia entre
una y otra marca, puesto que la marca solicitada por mi principal protege todos los productos de dicha
clase; mientras que la marca antecedente cubre de forma especial los siguientes productos: Analgésicos y
descongestionantes de las vias urinarias. Es asi que ambas marcas podrian coexistir sin tener problemas de
confusién por parte del ptiblico consumidor .. (...)" —=========mrssremreer e e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la prﬁa&eumd o
L e ﬁ‘r" s e s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1424 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “IRIDIUM",
CLASE 5, EXPEDIENTE N° 81989/2020, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. - - w=mue

marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es |a
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocid. ™, -« -« - eseemmmm e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del publico consumider, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante "IRIDIUM", es una denominacién novedosa, y al NO
existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que
abarcan coberturas de productos en dicha clage.-~==r===+===rsssmrmesimnnsamtn e s s e s e e e e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
seguin la basqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, se puede advertir que el titular de la
solicitud de autos, GLYMAX PARAGUAY S.A. , ya cuenta con la siguiente marca registrada, bajo la misma
denominacion: “IRIDIUM" clase 1 Registro N2 527504, Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente,
pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, que no modifican
sustancialmente su identidad visual y fOn@tica, ««e e s s

Ademas, se debe tener presente que trataindose de productos de la clase 05, el consumidor final
promedio normalmente presta mayor atencion al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de
productos de uso agricola y LEenieo, - cessemmmm s e s

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

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

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 1424 de fecha 2 de septiembre de 2021, dictada por la
Direccitin de Marcas, =---r==-smsem s e e s st

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“IRIDIUM", clase 5, Expediente N°® 81989/2020, solicitada a nombre de GLYMAX
PARAGUAY S.A. --rrermmrsesmemes

ATt.32  NOTIFIQUESE .--s-seremreresssmrrsesnnes G

' *DERECHO DE MARCAS® — Jorge Otamend:, 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007 =
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne° 535 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N*® 99353/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). —--=-=s=snmssmssmmnnnnas

diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas una relacion de sustitucién ni competencia efectiva, lo cual
contribuye a disipar cualquier eventual riesgo de confusion o asociacion indebida, —----sessmmsmanimeiannienns

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 presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia

pacifica entre la marca antecedente y |a marca soliCitante, ==« sssssms s s

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(..) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en clertos casos podran
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, atin cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el cardcter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén
clasificados en la misma clase NCL 9. ) ====nmmrmm e e e sttt s s e

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas
denominaciones que, como se ha mencionado, son disimiles. En ese sentido, las etiquetas de las mismas
evidencian las diferencias fonéticas y ortograficas, més atin considerando que las mismas utilizan colores y
grafias diferentes, como se puede cotejar a CONHNUACION: —=--+r===mmsmmrrmmm s

marca solicitada marcas oponentes

& Conecta
ke MERCADOPLUS

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la busqueda realizada en el sistema informdtico de la Institucién, se puede advertir que-E

=
' Direccitm Macional de Propiedad Intelectusl (DINAPL, Direcirices pﬁrﬂ of examen de marcas en Paraguay, p. i;ﬁf Dthjn{‘hl
Fikkpis: ) wiacin el iicapa gpav g porial v ipropee 'J_hl“ il s slirie b o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 535 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N°® 99353/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT 5.A.). -

respectivos signos. La marca solicitada incorpora como elemento inicial y distintivo la expresion
“CONECTA", mientras que la marca oponente incorpora “PLUS" como elemento adicional. Por
consiguiente, desde el aspecto visual y estructural, los signos presentan una composicion diferente:
CONECTA MARKET/MARKET PLUS, sin que la coincidencia en el término “MARKET", considerado
aisladamente, resulte suficiente para generar una impresion visual de identidad o semejanza relevante, —--

Ahora bien, respecto de MERCADO PLUS S.A. y MP-MERCADO PLUS S.A,, la diferenciacién resulta
aiin mas evidente, pues “MARKET" y “MERCADO", aunque conceptualmente equivalentes, presentan una
configuracion grafica y denominativa distinta. Asimismo, los signos oponentes incorporan el elemento
“PLUS", inexistente en la marca solicitada, mientras que esta Gltima contiene el vocablo *CONECTA", que no
se encuentra presente en ninguno de los signos INVOCados, —--ssoem e

Por tanto, el cotejo visual de conjunto permite apreciar diferencias suficientes en la estructura,
extension, disposicion y composicion denominativa de los signos, de modo que la coincidencia en
"MARKET" no deberia valorarse aisladamente ni conducir, por si sola, a establecer confundibilidad entre las
TTIATC S, m w0 0000 0000000 000 0 000 000 00 0

Que, resulta acertado el razonamiento contenido en la resolucion recurrida respecto a la limitada
fuerza distintiva del vocablo “MARKET/MERCADO", por tratarse de un elemento frecuentemente utilizado
en el mercado para identificar productos y servicios. Tras una busqueda en el sistema informético de la
institucion, se puede verificar que existen numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresién,
tales como H PUNTO MARKET, clase 35, Registro N2 634113, GENOS MARKET, clase 35, Registro N2 619903 y
MERCADO LUZ S.A., clase 35, Registro N2 553346, coexistiendo pacificamente con las marcas oponentes,
circunstancia que evidencia que el vocablo *MARKET/MERCADO" no puede ser objeto de apropiacion
exclusiva por un solo titular. En consecuencia, la valoracion de la distintividad debe recaer sobre la
configuracion global de cada signo y no sobre un elemento de uso comin cuya capacidad
individualizadora se encuentra naturalmente atenuada, —-«---see e s

Que, asimismo, corresponde ponderar el principio de especialidad que informa el sistema marcario
consagrado por la Ley N.2 1294/98. Si bien el recurrente invoca registros de las marcas MP-MERCADO PLUS
S.A. Y ETIQUETA y MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA comao asf también, en la solicitud de marca MARKET
PLUS, todas en clase 35, la marca solicitada CONECTA MARKET Y ETIQUETA fue requerida para distinguir
exclusivamente “.Aparatos e instrumentos cientificos, de investigacion, de navegacion, geodésicos,
fotogréficos, cinematogrificos, audiovisuales, dpticos, de pesaje, de medicién, de sefializacién, de
deteccién, de pruebas, de inspeccién, de salvamento y de ensefianza; aparatos e instrumentos de
conduccién, distribucién, transformacién, acumulacion, regulacién o control de la distribucién o consumo
de electricidad; aparatos e instrumentos de grabacién, transmisién, reproduccién o tratamiento de sonidos,
imégenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento
digitales o anilogos virgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras,
dispositivos de célculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, méscaras de buceo,
tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos
de respiracién para la natacién subacuatica; extintores.” de la clase 9. Del analisis comparativo surge con
clandad que las marcas en cuestion se encuentran registradas en distintas clase; de naturaleza-diversa,

dado que las marcas oponentes identifican servicios, en tanto la otra ﬂmparit s de
investigacion, navegacién y equipos audiovisuales. Es decir, los ﬁignm se; dirig dores
E
HS L?":;,-
! Lok 2
'\\\‘ 7
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 535 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N* 99353/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.), —--=-==ssmsmssmsmnmnaas

indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposicion,
lo cual manifiestamente podra llevar a confusion...” (L. ). ——sssesssasmms e s sa s e

Que, contesta la expresion de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “(...) Como se
podrd notar, la marca solicitada protege especificamente productos informdticos, mientras que la marca
base de oposicion “MARKET PLUS" y “MERCADO PLUS" en clase 35 protege servicios relacionados a la
importacién, exportacién y comercializacion de productos alimenticios, lo cual denota una notoria
diferencia entre las marcas en pugna ya que, ni siquiera cubren clases del mismo sector dentro del
clasificador de niza vigente./Siendo la etiqueta de la recurrente totalmente diferente a la del solicitante, con
tipografias distintas y colores totalmente contranios. Mientras que la etiqueta del solicitante posee colores
frios con un disefio creativo, la marca base de oposicion esti conformada por el nombre de la recurrente en
colores calidos y con una tipografia completamente distinta./ ... la palabra considerada como idéntica en las
marcas en pugna "MARKET" se encuentran en idiomas distintos y ubicados en posiciones contrarias de las
marcas. Es decir, la solicitud utiliza la palabra “MARKET" al final de la oracién y la marca base de oposicion
al inicio. Este elemento es de vital relevancia al momento de distinguir las marcas en pugna./... el registro de
la marca "CONECTA MARKET" solicitada en clase 9, no es susceptible de causar confusién contra la marca
“MERCADO PLUS" de la recurrente, registrada en clase 35. Por tanto, se excluye la configuracién de actos de
competencia desleal en ese sentido. (...)" —-=== s e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
0 8 U o I e

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y receptados por las
Directrices para el Examen de Marcas de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el
examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjunto, atendiendo a la
impresion global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo sucesivo y no simultineo,
evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo,
geneérico, necesario o de uso COmUN en el COMErTiD. -« =====rrmrmmre st s s s ss e s

Que, en tal sentido, constituye un principio consolidado del Derecho Marcario que los vocablos
descriptivos o de uso comin no pueden ser objeto de apropiacion exclusiva por una sola persona, pues ello
implicaria restringir injustificadamente la libre competencia y el derecho de los demis agentes econémicos
a emplear expresiones necesarias para identificar o evocar las caracteristicas de los productos que
TN EPTAIIARNY, <o omrocmrrmrismmesimet ottt ettt e A S s o

CONECTA MARKET Y ETIQUETA Marca Solicitada
MARKET PLUS Marca Oponente
MP-MERCADO PLUS 5.A. Y ETIQUETA Marca Oponente

MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA Marca Oponente

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre las marcas oponentes
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 535 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N*® 99353/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT 5.A.).

Asuncion, 2 : 'EF-:' T"”?E

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MERCADO PLUS
S.A., contra la Resolucién N° 535 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcariﬂs Litiginsﬂsl },r: e e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julic de 2025 se presenta el representante convencional de MERCADO PLUS S.A.,
e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N2 535 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcaros Litigiosos, — = s e et

Que, en fecha 16 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
APElaciOn INLEIPUESTO. == oovmemmsrree et e s

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de MERCADO PLUS S.A., expresd
agravios; y en fecha 18 de febrero de 2026, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién llamo
autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2026, — -------=ssemmmmmmmmme e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(..) haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que fa marca solicitada CONECTA MARKET y la marca oponente
MARKET PLUS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./Que, cabe mencionar también, la
naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia
sustancial../La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y productos es significativa, lo que
permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin generar confusién entre los
consumidores./Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podra coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los elementos
diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene improcedente..(..)"-

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: “(..) Que, bien sabemos que LAS
RAICES, o come aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte mas esencial de una
marca, en todos los niveles y aspectos, DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE el solicitante, procurando
dar viso de diferenciacion UTILIZA INTEGRAMENTE EN SU DENOMINACION EL IDIOMA INGLES,
MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA "MARKET/MERCADO" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS
DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR./Entre las
denominaciones “CONECTA MARKET" Y ETIQUETA - Vs “MARKET PLUS" Y ETIQUETA; MP- MERCADO
PLUS S.A. y ETIQUETA: MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA, son infimas, los cambios arguidos en la
denominacion fuesﬁunada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considers una
"DENOMINA cfcfw NUEVA .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 535 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 99353/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.), —--<===ccscseemcmnnnan

titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominacién y
similares. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de
una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética, -----+--==---

Que, en consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas
previstas en el articulo 2°, incisos e), f), g), i), de la Ley N° 1294/98, por cuanto la marca solicitada retne las
condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento juridico.---

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 535 de fecha 30 de mayo de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIos0s, ==«sssssems s e

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CONECTA MARKET Y ETIQUETA”", clase 9, Expediente N° 99353/2022, solicitada a
nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A.
(PROBAT S.A.) —---==-rmeemrermmeme e nns s anans oo

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 534 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 99358/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.)., —=----=-s=-=ssnceseees

Que, contesta la expresion de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “(...) Siendo la
etiqueta de la recurrente totalmente diferente a la del solicitante, con tipografias distintas y colores
totalmente contrarios. Mientras que la etiqueta del solicitante posee colores frios con un diseno creativo, la
marca base de oposicién estd conformada por el nombre de la recurrente en colores cilidos y con una
tipografia completamente distinta./ .. la palabra considerada como idéntica en las marcas en pugna
“MARKET" se encuentran en idiomas distintos y ubicados en posiciones contrarias de las marcas. Es decir,
la solicitud utiliza la palabra "MARKET" al final de la oracién y Ia marca base de oposicién al inicio. Este
elemento es de vital relevancia al momento de distinguir las marcas en pugna./.es notoria la diferencia
entre los servicios protegidos por la marca solicitada y las marcas base de oposicion “MARKET PLUS" en
clase 35. Como se mencioné arriba, la marca solicitada protege especificamente servicios publicitarios y de
marketing, mientras que las marcas base de oposicién protegen servicios de importacion y exportacion de
alimentos de la clase 35. Al ser tan distintos y completamente no relacionados los rubros donde los
productos o servicios de cada marca actian, las probabilidades de confusion son nulas, {...)" —--===s==-s-ssseee

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuestﬂ1 ........................................................................................................................

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y receptados por las
Directrices para el Examen de Marcas de la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el
examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjunto, atendiendo a la
impresion global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo sucesivo y no simultaneo,
evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descnptlm
genérico, necesario 0 de Uso COMUN en €l COMETCIO,-==-==-========= == mrm e e

Que, en tal sentido, constituye un principio consolidado del Derecho Marcario que los vocablos
descriptivos o de uso comtin no pueden ser objeto de apropiacion exclusiva por una sola persona, pues ello
implicaria restringir injustificadamente la libre competencia y el derecho de los demas agentes economicos
a emplear expresiones necesarias para identificar o evocar las caracteristicas de los servicios que
cﬂme‘rciatj_zanh ......................................................................................................................

CONECTA MARKET Y ETIQUETA Marca Solicitada
MARKET PLUS Marca Oponente
MP-MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA ~ Marca Oponente
MERCADO PLUS 5.A. Y ETIQUETA Marca Oponente

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre las marcas oponentes y la solicitud de
registro de la marca, se evidencia que en la denominacion cuyo registro se solicita la desinencia es
notablemente disimil a la registrada, siendo similar el vocablo “MARKET" vocablo en el idioma inglés cuya
traducciérn al Espaﬁul es 'mer{'ada" uhicado, sin embargo, en pnsiciunes diferentes dep# Z

fioy I" jONa

Lcnsngmente desde el aspecto visual y estructural, los signos preaenta :m—.a t:-::-mp

o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 534 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 99358/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). —---

e ¥ ™n " i
Asuncioén, 23 Stit 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MERCADO PLUS
SA., contra la Resolucion N° 534 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada por la Direcciéon de Asuntos
Marcarios Liti giDSGS. e T e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de MERCADO PLUS S.A.,
e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N2 534 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LIZIos0s, —«-sssesse s

Que, en fecha 16 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
T T a1 g L e R e e ——

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de MERCADO PLUS S.A., expresd
agravios; y en fecha 18 de febrero de 2026, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé
autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2026, —«-=scememmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.) haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CONECTA MARKET y la marca oponente
MARKET PLUS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./Que, cabe mencionar también, la
naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia
sustancial../Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podré coexistir pacificamente sin crear
riesge de confusion al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los elementos
diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene improcedente..(..)"™-

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: “(..) Que, bien sabemos que LAS
RAICES, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte mas esencial de una
marca, en todos los niveles y aspectos, DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE el solicitante, procurando
dar viso de diferenciacion UTILIZA INTEGRAMENTE EN SU DENOMINACION EL IDIOMA INGLES,
MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA *"MARKET/MERCADO" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS
DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR./Entre las
denominaciones “CONECTA MARKET" Y ETIQUETA - Vs "MARKET PLUS" Y ETIQUETA; MP- MERCADO
PLUS S.A. y ETIQUETA; MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA, son infimas, los cambios arguidos en la
denominacién cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una
“DENOMINACION NUEVA* o “NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL"/Que, en relacion a la tipografia u
otros aspectos grificos, hacen prf'swmr en f‘f publico mnsumm‘c:—r que la misma se estd ejercie ajo los
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 534 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99358/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT 5.A.). —----=---=-=-==mnsemmmas

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

marca solicitada marcas oponentes

& Conecta ecta,

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin la busqueda realizada en el sistema informético de la Institucion, se puede advertir que BRITISH
AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A, (PROBAT S.A.) (titular solicitante), ya cuenta
con las siguientes marcas registradas: "CONECTA MARKET +" clase 4] Registro N2 642356; “CONECTA
MARKET +" glase 16 Registro N2 632181, “CONECTA MARKET" clase 16 Registro N2 632180. Es decir, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominacién y
similares. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de
una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -------------

Que, en consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas
previstas en el articulo 2°, incisos e), f), g), i), de la Ley N® 1294/98, por cuanto la marca solicitada retne las
condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento juridico.---

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 534 de fecha 30 de mayo de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ---===-===sss=rasemsaremennsonarens :

Art. 28 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud
“CONECTA MARKET Y ETIQUETA", clase 35, Expedi
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 534 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*° 99358/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). —

CONECTA MARKET/MARKET PLUS, sin que la coincidencia en el término “MARKET", considerado
aisladamente, resulte suficiente para generar una impresion visual de identidad o semejanza relevante, —--

Ahora bien, respecto de MERCADO PLUS S.A. y MP-MERCADO PLUS S.A,, la diferenciacion resulta
alin mas evidente, pues "MARKET" y “MERCADO", aunque conceptualmente equivalentes, presentan una
configuracion grafica y denominativa distinta. Asimismo, los signos oponentes incorporan el elemento
“PLUS”, inexistente en la marca solicitada, mientras que esta tiltima contiene el vocablo “CONECTA", que no
se encuentra presente en ninguno de los signos INVocados. —------=rmsssrmemm s mmm i

Por tanto, el cotejo visual de conjunto permite apreciar diferencias suficientes en la estructura,
extension, disposicion y composicion denominativa de los signos, de modo que la coincidencia en
"MARKET" no deberia valorarse aisladamente ni conducir, por si sola, a establecer confundibilidad entre las
mmas; E— S S e e e o o o o o

Que, resulta acertado el razonamiento contenido en la resolucion recurrida respecto a la limitada
fuerza distintiva del vocablo “MARKET/MERCADO?", por tratarse de un elemento frecuentemente utilizado
en el mercado para identificar productos y servicios. Tras una biusqueda en el sistema informatico de la
institucion, se puede verificar que existen numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresion,
tales como H PUNTO MARKET, clase 35, Registro N 634113, GENOS MARKET, clase 35, Registro N2 619903 y
MERCADO LUZ 5.A., clase 35, Registro N2 553346, coexistiendo pacificamente con las marcas oponentes,
circunstancia que evidencia que el vocablo "MARKET/MERCADO" no puede ser objeto de apropiacion
exclusiva por un solo titular. En consecuencia, la valoracion de la distintividad debe recaer sobre la
configuracion global de cada signo y no sobre un elemento de uso comin cuya capacidad
individualizadora se encuentra naturalmente atenuada. —----=--ssememmm s

Que, asimismo, corresponde ponderar el principio de especialidad que informa el sistema marcario
consagrado por la Ley N.2 1294/98. Si bien el recurrente invoca registros de las marcas MP-MERCADO PLUS
S.A. Y ETIQUETA y MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA como asi también, en la solicitud de marca MARKET
PLUS, todas en clase 35, la marca solicitada CONECTA MARKET Y ETIQUETA fue requerida para distinguir
exclusivamente *..Desarrollo de campafias publicitarias; compilacién de indices de informacidn con fines
comerciales o publicitarios; servicios de comunicaciones corporativas; creacién y mantenimiento de
material publicitario; creacién de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing;
compilacién, produccién y diseminacién de anuncios publicitarios; demostracién de productos;
produccién de material publicitario; desarrollo de conceptos publicitarios; difusion de anuncios
publicitarios; distribucién de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]: organizacién
de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; marketing; presentacién de productos en cualquier
medio de comunicacién para su venta minorista; publicidad a través de todos los medios de comunicacién;
publicidad en linea via redes informéticas de comunicacién; suministro de comentarios de usuarios con
fines comerciales o publicitarios; servicios de comercio electrénico, en concreto, intermediacién comercial
jpara suministrar informacién sobre productos con fines publicitarios y de venta, provistos a través de redes
de telecomunicaciones.” de la clase 35. Aun cuando entre algunos de dichos servicios pueda existir cierta
wnculamﬁn co mermai tal clrcun stancia no resulta suﬁcmnte para neutralizar Ias dlfer : etivas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 534 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 99358/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.), — -

nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO PRO

(PROBAT S.A.) —ssssssneasss -
Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.----------- ;ww;‘

(8 7

(5 ff)

l‘jfk:' g
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 536 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 99359/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). —====s=ssssssmsssamnnaas

indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposicion,
lo cual manifiestamente podra llevar a ConfUSIOnN..." (. ). = sseeemas st e

Que, contesta la expresion de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “(..) Como se
podra notar, la marca solicitada protege especificamente productos informéticos, mientras que la marca
base de opasicion "MARKET PLUS" y “MERCADO PLUS" en clase 35 protege servicios relacionados a la
importacién, exportacion y comercializacion de productos alimenticios, lo cual denota una notoria
diferencia entre las marcas en pugna ya que, ni siquiera cubren clases del mismao sector dentro del
clasificador de niza vigente./Siendo la etiqueta de la recurrente totalmente diferente a la del solicitante, con
tipografias distintas y colores totalmente contrarios. Mientras que la etiqueta del solicitante posee colores
frios con un disefio creativo, la marca base de oposicién estd conformada por el nombre de la recurrente en
colores calidos y con una tipografia completamente distinta./ .. la palabra considerada como idéntica en las
marcas en pugna "MARKET" se encuentran en idiomas distintos y ubicados en posiciones contrarias de las
marcas. Es decir, la solicitud utiliza la palabra “MARKET™ al final de la oracién y la marca base de oposicién
al inicio. Este elemento es de vital relevancia al momento de distinguir las marcas en pugna./... el registro de
la marca "CONECTA MARKET" solicitada en clase 41, no es susceptible de causar confusion contra la marca
“MERCADO PLUS" de la recurrente, registrada en clase 35. Por tanto, se excluye la configuracion de actos de
competencia desleal en ese Sentido. (..)" —-===«=rs e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iﬂt'E‘rPLlE'S[ﬂ. ........................................................................................................................

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y receptados por las
Directrices para el Examen de Marcas de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el
examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjunto, atendiendo a la
impresion global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo sucesivo y no simultineo,
evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo,
genérico, necesario o de Uso comiin en el COMEITI0, -======r==r=mmrrm s e s

Que, en tal sentido, constituye un principio consolidado del Derecho Marcario que los vocablos
descriptivos o de uso comiin no pueden ser objeto de apropiacion exclusiva por una sola persona, pues ello
implicaria restringir injustificadamente la libre competencia y el derecho de los demas agentes econémicos
a emplear expresiones necesarias para identificar o evocar las caracteristicas de los productos que
0 T s I 1

CONECTA MARKET Y ETIQUETA Marca Solicitada
MARKET PLUS Marca Oponente
MP-MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA  Marca Oponente
MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA Marca Oponente

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y ﬁanétim entre las marcas ﬂpnnentes y la sa ficitudde
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*° 536 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 99359/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT 5.A.). -

Asuncion, 23 SEP %8
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MERCADO PLUS
S.A., contra la Resolucién N° 536 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcan DS thigi DSDEF }r;‘ N TR AT RN RS RS T RS R s -

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de MERCADO PLUS SA.,
e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucién N2 536 de fecha 30 de mayo de 2025, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. —--=-===emm s e e

Que, en fecha 16 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElaCiON INEEIPUESTD, «=een e meme e et e e

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de MERCADO PLUS S.A., expreso
agravios; y en fecha 18 de febrero de 2026, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién llamé
autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2026, ——-===ressssomerasmsssnnmsmcsrrecennsrr s snecnsneannnsennraees

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CONECTA MARKET y la marca oponente
MARKET PLUS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas./Que, cabe mencionar también, la
naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia
sustancial../La diferencia de los sectores y la naturaleza de Jos servicios y productos es significativa, lo que
permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin generar confusién entre los
consumidores./Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los elementos
diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene improcedente...(..)™-

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa; “(.) Que, bien sabemos que LAS
RAICES, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte mis esencial de una
marca, en todos los niveles y aspectos, DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE el solicitante, procurando
dar viso de diferenciacion UTILIZA INTEGRAMENTE EN SU DENOMINACION EL IDIOMA INGLES,
MOTIVO POR EL CUAL, LA PARTICULA “MARKET/MERCADO" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS
DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN, HECHO ESTE QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR./Entre las
denominaciones “CONECTA MARKET" Y ETIQUETA - Vs “MARKET PLUS" Y ETIQUETA; MP- MERCADO
PLUS S.A. y ETIQUETA; MERCADO PLUS SA. Y ETIQUETA, son infimas, los cambios arguidos en la
denominacién cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada
"DENOMINACION NUEVA™ o0 "NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL"/Que, en re:'ac‘mn alla trpngraﬁa
otros aspectos grdficos, hacen presumir en el piblico consumidor que la misy ejerey
beneficios de lo que en el dambito marcario se denomina “Familia de Ma
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 536 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 99359/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT 5.A.).

tanto la otra ampara los servicios de educacidn, formacion, entretenimiento, y actividades deportivas y
culturales. Es decir, los signos se dirigen a consumidores diferenciados, por lo tanto no existe entre ellas
una relacion de sustituciéon ni competencia efectiva, lo cual contribuye a disipar cualquier eventual riesgo
de confusion o asociacion indebida. —seeesme

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

pacifica entre la marca antecedente y la marca ol citante. -«

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciertos casos podrdn
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, atin cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniende en cuenta el cardcter diferente y no competitive de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estén
clasificados en la misma clase NCL 9(..) . -+=-=-seesmememmmm e e et scese s n e e e e e

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas
denominaciones que, como se ha mencionado, son disimiles. En ese sentido, las etiquetas de las mismas
evidencian las diferencias fonéticas y ortograficas, mas atin considerando que las mismas utilizan colores y

grafias diferentes, como se puede cotejar @ COMMMUACTON; — =« mm s smmm s

marca solicitada marcas oponentes
(':(:onecta \E MP)
Mankel

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no pcn:iemus dejar de
seglin la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se

; Dhreccion Macional de Fmpicc]ad Intelecrual {DlNA P|]. Divecivices preiier el ENiAmien d:r ARTCUY o Fr.r.l'n-guur_ 15
|!IJL:;_.__H.¥_M_1.._|J_LI_|_:¢]1| EH Ry EhAT dl '~,1- 1|5'j"lglJ.|.1|.-|.ndu::I|'i.|.|.|:r|.mn..|-\. darctines
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 536 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 993592022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). ---

respectivos signos. La marca solicitada incorpora como elemento inicial y distintivo la expresion
“CONECTA", mientras que la marca oponente incorpora "PLUS" como elemento adicional. Por
consiguiente, desde el aspecto visual y estructural, los signos presentan una composicion diferente:
CONECTA MARKET/MARKET PLUS, sin que la coincidencia en el término “MARKET", considerado
aisladamente, resulte suficiente para generar una impresion visual de identidad o semejanza relevante. —--

Ahora bien, respecto de MERCADO PLUS S.A. y MP-MERCADO PLUS S.A,, la diferenciacion resulta
atin mas evidente, pues “MARKET" y “MERCADO", aunque conceptualmente equivalentes, presentan una
configuracion grafica y denominativa distinta. Asimismo, los signos oponentes incorporan el elemento
"PLUS", inexistente en la marca solicitada, mientras que esta Gltima contiene el vocablo “CONECTA", que no
se encuentra presente en ninguno de los signos iNvocados. —--«-======r=msmmrmrmmm e

Por tanto, el cotejo visual de conjunto permite apreciar diferencias suficientes en la estructura,
extension, disposicion y composicion denominativa de los signos, de modo que la coincidencia en
"MARKET" no deberia valorarse aisladamente ni conducir, por si sola, a establecer confundibilidad entre las
mamas_ e o o e o o T W W W W WO W WM MWW N M R N W R &

Que, resulta acertado el razonamiento contenido en la resolucion recurrida respecto a la limitada
fuerza distintiva del vocablo "MARKET/MERCADO", por tratarse de un elemento frecuentemente utilizado
en el mercado para identificar productos y servicios. Tras una buisqueda en el sistema informatico de la
institucion, se puede verificar que existen numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresian,
tales como H PUNTO MARKET, clase 35, Registro N® 634113, GENOS MARKET, clase 35, Registro N2 619903 y
MERCADO LUZ S.A., clase 35, Registro N2 553346, coexistiendo pacificamente con las marcas oponentes,
circunstancia que evidencia que el vocablo "MARKET/MERCADO" no puede ser objeto de apropiacién
exclusiva por un solo titular. En consecuencia, la valoracion de la distintividad debe recaer sobre la
configuracion global de cada signo y no sobre un elemento de uso comun cuya capacidad
individualizadora se encuentra naturalmente atenuada. —-=«-«ssrerm e e

Que, asimismo, corresponde ponderar el principio de especialidad que informa el sistema marcario
consagrado por la Ley N.2 1294/98. Si bien el recurrente invoca registros de las marcas MP-MERCADO PLUS
S.A. Y ETIQUETA y MERCADO PLUS S.A. Y ETIQUETA como asi también, en la solicitud de marca MARKET
PLUS, todas en clase 35, la marca solicitada CONECTA MARKET Y ETIQUETA fue requerida para distinguir
exclusivamente *..Educacién; formacién; servicios de entretenimiento; organizacién de actividades
deportivas y culturales; servicios de capacitacién; organizacién y conduccién de conferencias, congresos,
seminarios y simposios relacionados con productos de la clase 34 y otras actividades culturales;
organizacién de exhibiciones educativas, artisticas, de entretenimiento o con fines culturales; suministro
de publicaciones electrénicas en linea no descargables; publicacién en linea de libros, textos y catilogos
electrénicos y de periédicos en linea que no sean textos publicitarios; servicios de presentaciones y de
exposiciones con fines culturales o educativos; facilitacién de publicaciones electrénicas en linea (no
descargables); publicacién, préstamo, edicién y publicacién en linea de libros, textos, catilogos, revistas y
de publicaciones periédicas en formato electrénico no descargables y que no sean textos pubﬁc:tanm.
mdo lo anterior con el ab;eta d-e Jagrar mf.tdamdu conocimiento y contacto de informacién-con los
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Resolucion N® i ‘1

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 536 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONECTA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 99359/2022, SOLICITADO POR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PRODUCTORA DE CIGARRILLOS S.A. (PROBAT S.A.). — s

con las siguientes marcas registradas: "CONECTA MARKET +" clase 4] Registro N2 642356; "CONECTA
MARKET +" clase 16 Registro N? 632181; "CONECTA MARKET" clase 16 Registro N2 632180. Es decir, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominacién y
similares. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de
una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -------------

Que, en consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas
previstas en el articulo 2°, incisos e), f), g), 1), de la Ley N® 1294/98, por cuanto la marca solicitada retine las
condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento juridico.---

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 536 de fecha 30 de mayo de 2025 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, =====ss=ssssesesmmmmemsrsamssnssnnes s

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CONECTA MARKET Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 99359/2022, solicitada a
nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO PRDDUCT’DRA DE CIGARRILLOS S.A.
(PROBATS.A.)

Art. 38 NmQUESEpﬂr Cédula,-------mam-utt =
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Resolucion N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 79 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HIERRO
SUCROSOMADO", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 53868/2023, SOLICITADO POR PHARMANUTRA S PA. ---------

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho 3 CONStIUIT UNA MIEETA, < rmmssrme s e e cdcin i s sk a o es s n e m s s s mma e s S o s s e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “HIERRO SUCROSOMADO"
resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los productos que 5& desea amMpParar, =-===-===== s e e s

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la proteccion de los siguientes productos
comprendidos en la glase 05 del nomenclador internacional: “..Preparaciones farmacéuticas para uso
humano; nutracéuticos con fines terapéuticos; nutracéuticos para su uso como complemento dietético;
suplementos probidticos; formulaciones bacterianas probidticas para uso médico; preparaciones
probidticas con fines médicos para ayudar a mantener un equilibrio natural de la flora en el sistema
digestivo; alimentos dietéticos; complementos alimenticios dietéticos que no sean para uso médico;
alimentos dietéticos para bebés; preparaciones alimenticias dietéticas para uso médico; sustancias
dietéticas para uso médico; sustancias dietéticas para bebés; bebidas dietéticas para uso médico; bebidas
dietéticas para bebés adaptadas para uso médico; alimentos para bebés; Suplementos alimenticios;
complementos alimenticios para uso médico; suplementos alimenticios y nutricionales que no sean para
uso médico; complementos alimenticios para uso dietético; suplementos dietéticos para humanos que no
sean para uso médico; complementos alimenticios dietéticos; suplementos dietéticos y preparaciones
dietéticas; complementos alimenticios dietéticos que no sean para uso médico; preparaciones para su uso
como aditivos en alimentos para el consume humano [medicinales|; complementos minerales;
suplementos minerales que no sean para uso médico; suplementos vitaminicos; tabletas de vitaminas;
complementos vitaminicos que no sean para uso médico; suplementos nutricionales; suplementos
nutricionales que no sean para uso médico, comprendidos en la clase 5 (CINCO).™ ==« -eessmsasnmmmsimnismiianas

En ese contexto, al analizar la denominacion solicitada, *HIERRO SUCROSOMADOQ", entendemos que
la misma combina un elemento quimico clisico con una denominacion técnica de la biotecnologia
farmacéutica, resultando en un conjunto que describe de manera directa, inmediata y evidente la
composicion, mecanismo de entrega y funcion de los productos pretendidos dentro de la clase 05,
particularmente de los suplementos nutricionales, preparados minerales y composiciones farmacéuticas.
Tal caracteristica constituye, en el dmbito marcario, un signo claramente descriptivo, carente por ello de la
distintividad necesaria para funcionar como marca. En consecuencia, la denominacién comunica de forma
explicita la naturaleza y el principio activo de los productos que busca ;dennﬁcar estos son, suplementos y
preparaciones a base de hierro transportado en matriz sucrosomial para favopec
por el propio solicitante, lo cual impide que dicho signo pueda ser objeto de@propiacion exg 'h.*‘i: -
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Resolucién N° 1 r_f:_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 79 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HIERRO
SUCROSOMADQ", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 53868/2023, SOLICITADO POR PHARMANUTRA S.PA.---------

Asuncién, [ 3 (fp 2008
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional PHARMANUTRA
S.PA,, contra la Resolucion N? 79 de fecha 11 de febrero de 2025, dictada por la Direccién de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de PHARMANUTRA
S.PA, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucidn N2 79 de fecha 11 de febrero de 2025,
dictada por la Direccion de Marcas, —«-«---===ssesemmrmmmr e s s nn s s s a s e s sna s s s s n e e

Que, en fecha 25 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
interpuestu_ ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 28 de mayo de 2025, el representante convencional de PHARMANUTRA S.PA., expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 6
de]'un'lg L T S S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e )... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de gue se trate,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos gue desea
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado, ™==========sessmsmemme e s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Debemos resaltar que la
denominacidn pretendida por mi comitente no es una marca descriptiva o genérica, puesto que la misma se
constituye por dos términos que no describen de manera alguna ningun producto especifico dentro de la
clase 05. Ademds, la denominacion “HIERRO SUCROSOMADO" en su conjunto debe ser vista como un
todo, totalmente distinguible de cualquier otra ya existente, puesto gue es el resultado de la creatividad de
mi mandante, razon por la cual bajo ningtin sentido puede ser considerada coma genérica o descriptiva
para la clase en la cual fue presentada./ Otro punto a tener en cuenta que la marca es reconocida dentro del
rubro al cual aplica, ya que los consumidores identifican su notoriedad y trayectoria plenamente adquirida
dentro del mercado, en consecuencia el publico consumidor bajo ningtin aspecto podria verse inducido
por los términos que conforman a la denominacién, ya que los mismos no describen los produ :
pretenden ofrecer, muy por el contrario, la marca resulta ser original y distintiva, p!amdas
del pubhm de manera ficil y se-nwﬂa ~"HIERRO SUCROSOMADO" cuenta con :égnrs'tms eoncy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 79 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HIERRO
SUCROSOMADO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 53868/2023, SOLICITADO POR PHARMANUTRA S.PA.---=--=--

L

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 79 de fecha 11 de febrero de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas, ===sss=sssssrsmsssmsmsssssssssasssssass s s smmssmasssmnsssmsssnssmmmn s rmemmes

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "HIERRO
SUCROSOMADO", clase 05, Expediente N°® 53868/2023,-salicitada a nombre de

Art, 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 79 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HIERRO
SUCROSOMADO", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 53868/2023, SOLICITADO POR PHARMANUTRA S.PA.---------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) Un signo serd descriptivo de la calidad de los productos o servicios si consta de términos u otros
elementos que se refieran a indicadores rea."e.s o pla u_ﬂb}es referidos a la calidad, supenona‘ad o aptitud d'e
los productos o servicios. Esto incluye (g
2 excelencia de los productos o servicios o a la calidad inherente real de los productos o servicios. Por
efemplo, los siguientes signos podrian ser descriptivos de la calidad de ciertos productos o servicios:
LIGHT, 'EXTRA VIRGEN', FRESCCO', 'SUPREMO’ o 'HIPER LIGEROY...). El mismo material sefala: “(..)Una
combinacion de dos o mas palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las caracteristicas de los

propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podia registrarse como marca
para_esos productos o servicios La simple union de elementos descriptivos sin introducir ninguna

variacion inusual daria lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por ejemplo, las siguientes
combinaciones de palabras podrian considerarse descriptivas y no serian registrables: “Cine Comedia” para
servicios de emision de programas de radio y televisién, la produccion, exhibicion y alquiler de peliculas, v
la asignacion, transferencia, alquiler y otra explotacion de los derechos de las peliculas; “Teleayuda” para
dispositivos electronicos destinados a la transmision de voz y datos, servicios de reparacién de automoviles
y reparacion de vehiculos, explotacion de una red de comunicaciones, servicios de remolgue y salvamento
¥ servicios informaticos para la determinacién de vehiculos; “LINEA COSMETICA" para productos
cosméticos y preparaciones de tocador; .../.. “LINEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una
filosofia o programa de cuidado del medio ambiente (...)". El subrayado es nuestro.---------=----seoceeecees

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: jcudl serfa Ia capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, mas atin
teniendo en cuenta que la denominacién pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la
calidad de los productos ofrecidos.-------==ssremrmmrm e

Al respecto, Otamendi, nos ensena lo siguiente: “Existe una linea divisoria tenue entre los signos
evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuil es el
producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, més que una idea, se
trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo contrario, la marca seria engafiosa. El signo
descriptivo tambren des:gna estas mismas rarafrem.nc-as funnanes. destino, ongen. calidad, componentes,
ercerera : : - 5 g S¢

grada._de_w Al I:‘ﬂnc'ederse una marca evocativa no se qwra del dominio pubhm mnguna pa.fabra que

se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios.

designacion descriptiva.™. El subrayado es MUestro, «--«sssmsrms s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizade-el examen
de regjstrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) del Art. ?.JH concordgntes de la Dey N°
1294/98 de Marcas, ésta Direccién General arriba a la conclusion de queyﬂ-ﬂ ‘es "-'Iﬂbl stro en|esas
condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, ---=--e=--==- o

i
! Direecidn Mactonal de Propicdad fnl::hnlual (DINAPL), Dircctrices pava ef examen de marcas en Paraguay, w. 121 5- l]ﬂ I,:I'hp: bl
Dittps: e dinapgon . oy portal v 2 propisdad-industrial ‘morces direcrices Ly
*“DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag, 76 \,\‘ .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 774 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAP
EXPRESSO El sabor de siempre ahora en capsulas (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*
60321/2023, SOLICITADA POR CARLOS AL BERTO RIVAS VERA Y OTROS. —---=-====s=s=s=-

productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *..Café, suceddneos
del café, bebidas a base de café”, — -+ smrermmrrm e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *CAP EXPRESSO El sabor de
siempre ahora en capsulas (slogan) ¥ ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende
amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los productos
que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion no constituye el nombre habitual con el que se
designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional. —--------------mommmrmmimi

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “CAP EXPRESSO El sabor de siempre ahora
en capsulas (slogan)” es el resultado de la conjuncién de nueve palabras, las cuales en su conjunto
proyectan una nueva denominacion, novedosa y original, "CAP", es un nombre de fantasia, sin uso habitual
o necesario en el sector gastrondmico, este elemento linglistico no es genérico ni describe directamente
los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominacién sea reconocida como marca registrada.
La adicion de la palabra "EXPRESSO" si bien es un término genérico o descriptivo (relativo a una bebida a
base de café), su combinacién con “CAP” mas “El sabor de siempre ahora en capsulas” forma una expresion
compuesta. En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser
clasificada cOMO desCripliva. - eem s s s e s

Que, desde un enfoque semantico, la expresion completa no constituye el nombre habitual con el
que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional. La particular combinacion de
las palabras en cuestién posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado.==--=--===2zezeseene-

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacién 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
ITUSIMAS Propledades 0 CaraC e s tCas. Mmoo

Que, cabe mencionar que la solicitud de autos cuenta con un slogan “El sabor de siempre ahora en
capsulas”, dotado de cierta personalidad. Al respecto expresa ademés Otamendi: "Jos slogans desemperian
el papel de un elemento individualizadar y, precisamente por asi hacerlo, contribuyen a que el publico
consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, ya que el empresario cuente con
un medio mas (cuya eficacia suele estar en relacion directa con la originalidad e ingenio de la frase para
perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado® -«-«-««sssesessaemsmmsmmsmeninnacnnn.

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa. En ese sentido, segiin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: POWER CAP, clase 30, Registro. N®
COCA-COLA ZERO. EL SABOR DE SIEMPRE. ZERO AZUCAR(SLOGAN), clase 32, Registro N° 32
CAPSULAS DE PODER AZUL(SLOGAN), clase 3, Registro N2 570301; extremo que depauestra w‘ o
nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estry tuira lof élenies
marca solicitada, en ese sentido se confirma que la denominacion tal y coi h,}, Tal

 Ef
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 774 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *CAP
EXPRESSO El sabor de siempre ahora en cépsulas (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
60321/2023, SOLICITADA POR CARLOS ALBERTO RIVAS VERA Y OTROS. -

Asuncion, E' SEP FUL

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CARLOS ALBERTO
RIVAS VERA Y OTROS contra la Resolucion N° 774 de fecha 5 de abril de 2025, dictada por la Direccion de
Marcasl y; ...........................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 28 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de CARLOS ALBERTO
RIVAS VERA Y OTROS e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N°® 774 de fecha 5 de
abril de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, — ==« -=ssee s

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElaCiON I PUESEO, ~ s e

Que, en fecha 9 de octubre de 2025, el representante convencional de CARLOS ALBERTO RIVAS
VERA Y OTROS expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2025, ««--=s-s=ssemammemimmmni e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten 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 0 Servicio®------==-==s=sr=ssessmeeens

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) mis mandantes aclararon en la
solicitud de estos autos que no reivindican los vocablos de manera individual, si fa confirmacién del slogan
asi como los colores que se observan en la etiqueta adjunta a la solicitud./.. 1)La marca solicitada es un
SLOGAN; 2) El informe del estudio de fondo NO menciona los registros/renovaciones que tiene las mismas
caracteristicas y que fueron concedidas en clase 30; 3) Mi mandante tiene varios SLOGANS ya
registrados/renovados en la clase 30; 4) la etiqueta que acompana a la solicitud menciona el slogan de una
manera especial, novedosa y con reivindicacién de colores./Que, por razones expuestas no cabe duda que
la marca CAP EXPRESSO EL SABOR DE SIEMPRE AHORA EN CAPSULAS (SLOGAN) puede obtener su
registro a nombre de mi Mandante, (.., = e

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee-para Ios cpnsumidore
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la sc;:-}ﬁltud de regis
“CAP EXPRESSO El sabor de siempre ahora en cipsulas (slogan) y Enqudfi" fm; prese

|| _Jff
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 774 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAP
EXPRESSO El sabor de siempre ahora en cépsulas (slogan) Y ETIQUETA", ELASE 30, EXPEDIENTE N°
60321/2023, SOLICITADA POR CARLOS ALBERTO RIVAS VERA Y OTROS. — - ———

registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular asi como tampoco contra el publico
consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros registros con el mismo elemento dentro de la
misma clase, se concluye que la solicitud podra coexistir de manera pacifica con las marcas ya registradas. --

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta --

marca solicitada

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

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 considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar |la Resolucién recurrida, —---------------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 774 de fecha 5 de abril de 2025 dictada por la Direccién de
Mdr’cas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “CAP
EXPRESSO El sabor de siempre ahora en capsulas (slogany A", clase 30, Acta N°
60321/2023, solicitada a nombre de CARLOS ALBERTO RIVAS VERA

Art. 39 NOTIFIQUESE === sesenasesontonassnsisnsnimaseanpins V0 v S [ | BSRSES '?
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1475 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VENTURA
EXPERIENCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 64302/2023, SOLICITADO POR COMFORT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ——--=-ss=rresmsrresmrsssmmsesmmmremsasesmasamma s s nes smsssmemsseas sesasa sesassmaasns

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a conSHtLIT LNE MArCa, -=--=ssmmssm s e e es s nas e sssas s as s s nas s as s s e s s anas

En ese senftido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “VENTURA" vy la
solicitud de registro de la marca "VENTURA EXPERIENCE", se evidencia que el vocablo predominante y
principal de la marca registrada “VENTURA" se encuentra reproducida en la denominacion de la solicitante.
En ese sentido, tenemos que la solicitante "VENTURA EXPERIENCE" es similar a la marca registrada
“VENTURA”". Ademas, el vocablo inglés “EXPERIENCE" traducido al espanol "experiencia”, es una expresion
de significado comun en el comercio y ficilmente interpretable como una referencia a una experiencia,
linea, modalidad o extension comercial. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay
establecen la regla de que las letras o silabas al principio de una palabra tienden a notarse mas que las
demas letras, por lo que la coincidencia en la parte inicial genera una fuerte similitud visual y fonética. Por
tanto, desde el punto de vista del consumidor, es perfectamente posible que “VENTURA EXPERIENCE” sea
percibida como una extension de la marca "VENTURA”". En el siguiente cotejo se puede corroborar la
similitud grafica y fonética entre las marcas mencionadas: —-«e-ssseemeemmmmam e

VENTURA EXPERIENCE (marca solicitante), v
VENTURA (marca base de rechazo)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico consumidor. -

Que, si bien la marca solicitada se presenta acompanada de un logotipo con letras blancas sobre
fondo negro dispuesta en dos niveles apilados; caracterizada en la parte superior por la denominacién
"VENTURA" en letras gruesas e inclinadas con la "V" alargada y la "A” estilizada en forma de triangulo, y en la
parte inferior por la palabra "EXPERIENCE" centrada en tamafo reducido, conformando en su conjunto un
disefio simple. No obstante, éste carece de suficiente fuerza distintiva, tal como se puede apreciar a
CONHNUACTAN ——=enssasssssecsosaccanrmassenrmasseissserarsesarmenremnnrenns asasnansnmsssases sssnmasesnsshnsssssts nsansensansns

VENTLIA
EXPERIENCE
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1475 DE FECHA 18 DE OCTUERE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VENTURA
EXPERIENCE Y ETIQUETA", CLASE 35, E}{PEDLENI'E N°® 64302/2023, SOLICITADO POR COMFORT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e mmmmmememmmeamma-
Asuncion, 2 9 ‘:t MR
oLl UL

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de COMFORT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., contra la Resolucion N2 1475 de fecha 18 de octubre de 2024, dictada por la
D O e I, - e e e e e e e e e e s e i ot

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2024 se presenta |a representante convencional de COMFORT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1475 de
fecha 18 de octubre de 2024, dictada por la Direccidon de Marcas, —«====s==ssssrmmessmssmna s

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
] E B 4 10 Lo (s T

Que, en fecha 8 de enero de 2026, la representante convencional de COMFORT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA., expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 30 de enero de 2026, ----=-==-===smesmmmsmmm e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *.) Que habiéndose realizado la biusqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
2022-22108609 Denominacién VENTURA Clase 35 Registro 376966 Titular Target International Trading S.A.
[PY], Comentario: Que ambas 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 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a fo solicitado (...)".--===-=======sssseasnn

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: ..) En primer lugar, en lo que
respecta a la conformacion grifica y denominativa de los signos, corresponde senalar que la solicitud
presentada por mi mandante fue formulada bajo la denominacion *VENTURA EXPERIENCE”,
constituyéndose en una denominacién compuesta, la cual aporta una carga conceptual propia y
diferenciadora en su conjunto. Por su parte, la marca citada como antecedente se conforma tinicamente
por el vocablo *VENTURA", tratindose de una denominacién simple. En consecuencia, a simple vista
resulta evidente gque la marca solicitada por mi mandante presenta una mayor extension, complejidad y
distintividad, generando una impresién global claramente diferenciable respecto de la marca anterior. El
hecho de que ambos signos compartan el término "VENTURA" no los torna idénticos ni confundibles, toda
vez que dicho vocablo, por su cardcter evocativo y de uso comiin, no puede ser objeto de monopolizacion
por un unico titular, debiendo analizarse la marca en su conjunto marcario, conforme a los principios que
rigen el derecho de marcas./ Por tanto, no existe riesgo de confusion directo, indirecto ni de asociacion, lo
que torna injustificado el uso del Art. 6 como fundamento para denegar el registro. (...)" —-==-===-=-==zemssze

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ja“procedencia o no del reciso

jnterpuestﬂ ------------_-----.----‘--.--.u.u--..-.u----.u.---u..................1...."...(j’?%'.'-"-.."--.....-....ql.. e -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1475 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VENTURA
EXPERIENCE Y ETIQUETA", CLASE 35, EJ{PED[ENTE N® 64302/2023, SOLICITADO POR COMFORT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. —-+-+--s==-- e e e s s e e e s
presentando su solicitud con la siguiente descripcién: “..Servicios de comercio, Importacion y Exportacion

de lanchas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO).". Por su parte, la marca base de rechazo
“VENTURA" tiene registrada la siguiente cobertura: “..gestion de negocios comerciales; administracion
comercial, direccién de negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial con
relacién a mantenimiento y reparacién de vehiculos; servicios de agencias de importacién-exportacién de
vehiculos a motor.” de los serviciosde la glase 35 del nomenclador internacional. -====-===ssmeermmmnemmenannnan s

Que, entre los fundamentos esgrimidos por la apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y anilisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusi6n entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca “VENTURA
EXPERIENCE" no podra coexistir con la marca antecedente “VENTURA®, con la cual presenta mis
semejanzas que diferencias, considerando la naturaleza de los servicios ofrecidos por ambas, —--+--=---------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase, Por ende, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
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 asociacién a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
128 MISM@S. === rmrmmrm e e e e ettt e e s s 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 Resolucidn apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, -------------

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

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucion N° 1475 de fecha 18 de octubre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas. «=- == mmssmme s e e

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “VENTURA
EXPERIENCE", clase 35, Expediente N® 64302/2023, solicitada a nombre de
COMFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, —= = reees e e mingemmen g e mn e g e nmees

Art. 32 NOTIFIQUESE .--==rss=ssssseuenneas o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 637 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EDUCA Y
ETIQUETA", Clase 28, EXPEDIENTE N° 25496/2019, SOLICITADO POR EDUCA BORRAS, §.A.---==-===s-s=-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “EDUCA Y ETIQUETA" resulta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los productos que se desea amParay, «=cssscsssssta e s e e ss st sda st sn s s e

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada “EDUCA Y ETIQUETA" busca la proteccion de
productos comprendidos en la Clase 28, con la siguiente descripcion: “..Juegos; juguetes; juegos de mesa;
juegos de construccién; puzles; juegos electrénicos; Juguetes educativos; Juegos educativos electronicos
para nifios; aparatos de videojuegos; peluches; muriecos..”. Al respecto, debe precisarse que el vocablo
“EDUCA" corresponde a una conjugacion del verbo educar, ya sea en presente del modo indicativo o en
modo imperativo. Por esta razén, cuando se aplica a productos destinados al aprendizaje y entretenimiento
de los nifios, como los solicitados, dicha expresion describe de forma directa e inmediata su funcion,
cualidad o finalidad. Asimismo, al constituir un término de uso comin tanto en el lenguaje cotidiano como
en el ambito comercial para promocionar e identificar articulos orientados a la formacion infantil, su
utilizacion en relacion con los productos reivindicados no permite indicar un origen empresarial
especifico, sino que evoca de manera directa su proposito formativo. —---ssssssssesssssmnm i

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefalan cuanto sigue:
“(..) La Oficina denegard el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente por el ptiblico pertinente como una informacion sobre los productos o servicios
especificados. Tal serfa el caso cuando el signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamarfio de los productos o servicios. La relacion entre el
elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, especifica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
reflexion. (..). El mismo documento expresa igualmente: %(..) La razén de politica ptiblica que subyace a
este motivo de denegacion del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de
términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de
operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado “descriptivo”,
un signo debe considerarse siempre en relacién con los productos o servicios para los que se utilizara la

percibido inmediatamente por el piiblico pertinente como una informaciin sobre los productes o servicios
especificados. Tal serfa el caso cuando el signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamario de los productos o Servicios.(... )", -=======sseressmmanasaanns

Que, permitir el registro de la marca solicitada implicaria conceder un derecho de exclusiva sobre una
expresion que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector
comercial puedan describir o referirse a productos de la misma categoria. En consecuencia, el signo
“EDUCA Y ETIQUETA" carece del grado minimo de distintividad necesario para su registro-y :

descriptivo ¥ de USO COMUN.===n=ssmmasmermmmme et e e e e g e e

“fircerora Genetal
\ IJ‘.u:riﬁn General be Pragite

i - Rl Frg iq!
! Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPT), Directrices pave el examen de marvas en Pavaguay, p. 119, Dispagible ki e amldghoeg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 637 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EDUCA Y
ETIQUETA?", Clase 28, EXPEDIENTE N* 25496/2019, SOLICITADO POR EDUCA BORRAS, S.A.---------==---=--=---

Asuncion, 7 | CEP 2006
VISTO: el Recurso de Apelacion interpuesto por el representante convencional de EDUCA BORRAS,
S.A., contra la resolucion N® 637 de fecha 20 de mayo de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de EDUCA BORRAS,
S.A. e interpone Recurso de de Apelacion en contra de la resolucién N° 637 de fecha 20 de mayo de 2020,
dictada por la Direccion de Marcas. ---==----s--eessemremsmre e s et e e

Que, en fecha 17 de julio de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
e e S e e e bt bes at e bt L R

Que, en fecha 20 de agosto de 2020, el representante convencional de EDUCA BORRAS, S.A. expreso
agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de septiembre de 2020, =+==s==msesrmmsmm e et a e s e e s s s e

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion mencionada considera que: *(...) ésta Direccién considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ...
los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o 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., El signo solicitado constituye una denominacién descriptiva, ya que atreves de los
Jjuegos infantiles educativos permiten a los nifios el aprendizaje. constituyendo una forma de educacion. En
consecuencia no ha lugar a 1o SOlICItado”, -=«« ==« wxes e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) contrariamente a lo afirmado
por el Director de Marcas, el signo “EDUCA" y Etiqueta NO constituye ni el nombre genérico ni la
designacion habitual de los productos que busca proteger mi mandante ni sirve pen el comercio para
calificar o describir alguna caracterfstica de los productos.../...En efecto, la marca debe ser considerada en
forma integra, es decir, segiin se puede observar a continuacion: con una tipografia y un logo bien
especifico con claros elementos diStRtIVOS. 7 --------==-reere e e rs s s s e s s s e s s e m

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
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Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
pmducms 0 Servicios. Sln embargo, se Encuentrim reguladas en la propia legislaci na. ciertas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 637 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EDUCA Y
ETIQUETA”", Clase 28, EXPEDIENTE N* 25496/2019, SOLICITADO POR EDUCA BORRAS, S.A.

Que, también resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Madica y
Carlos Alberto Madica, quienes sefalan:*(..) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podra
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (...)°° Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jcudl serfa la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mas atn teniendo en cuenta que la denominacién pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud en tramite no cumple con uno de los
requisitos fundamentales para su registro COmMO MArca,------=-==---==srsesssmmmrmmr e e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 637 de fecha 20 de mayo de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas, ---«---—essaceamm s m s m s s a s s s s man

Art. 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “EDUCA Y ETIQUETA",
Clase 28, Expediente N® 25496/2019, solicitada a nombre de EDU ,S.A----

Art. 32

! Bareire de Modica, G.E v Modica, C.A (20200 Opesicion a b solicited de Regisiro. Manual de Devechnos Inteleciuales. (2" Ed p. 148). Ediinrial La Ley



