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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24849/2021, SOLICITADA
POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE).--=--===ssssnssanx- vhman

v el tercer elemento, ONCE, responde simplemente a la sigla del nombre de su titular, a saber,
“Organizacion Nacional de Ciegos Espanoles”. Dicha denominacion guarda perfecta relacion de identidad
con los servicios de interés social a los que se dedica mi representada..//..Por su parte, la marca oponente
consiste solamente en la palabra ONCE, que hace referencia al numero I, como claramente surge de su
propia etiqueta, donde aparece dicho ndmero, escrito en letra y en ntmero. Por tanto, NO EXISTE
NINGUNA IDENTIDAD CONCEPTUAL, ni posibilidad de confusion alguna entre una y otra marca en
ninguno de los planos del cotejo denominativo../)..Ademas, las marcas estin acomparniadas de ETIQUETAS
absolutamente disimiles, que no pueden obviarse en cotejo. En efecto, se tratan de etiquetas
marcadamente distintas, que utilizan distinta combinacion de colores, tipografia de letra, disposicién de
elementos, y lo que es mds destacable aiin, la etiqueta de mi mandante incluye un elemento figurativo con
la representacion grafica de una persona con baston, haciendo alusion a las personas con discapacidad
visual o ciegos, dado que la marca consiste justamente en el nombre de una grupo u arganizacion social sin
fines de lucro que busca la sensibilizacion y el apoyo a los ciegos, a través de distintas actividades. Por tanto,
se trata claramente de una ETIQUETA original y novedosa, que otorga a la marca de mi mandante un grado
atin mayor de distintividad en el cotejo sucesivo con la marca oponente, lo cual tampoco fue considerado
por la resolucién recurrida B T —

Que, contesta la expresion de agravios el oponente “(..) En cuanto al argumento expuesto por el
recurrente referente al analisis conceptual, de que la marca solicitada responde al nombre de un *GRUPO
SOCIAL", como se identifica a través de sus dos primeros elementos o palabras, y que el tercer elemento
“ONCE" responde simplemente a la sigla del nombre de su titular, a saber, "Organizacion Nacional de
Ciegos Espanoles’, consideramos que es imposible que el piblico consumidor piense que la palabra ONCE
que se encuentra contenida en la denominacion pretendida es la sigla del nombre del titular..//..En este
sentido, se puede leer en el considerando de la resolucién recurrida por la adversa lo siguiente: "Que, al
realizar el cotejo de las marcas en pugna GRUPO SOCIAL ONCE y etiqueta (solicitante) y ONCE {oponente),
podemos notar que las denominaciones son iguales, ideoldgica, visual y fonéticamente, lo que podria
causar confusion en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el anilisis de las partes de los signos en
pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentar un
inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una marea por otra) como
a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién).” y “Que, en razon de las
1dentidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el piiblico consumidor puede verse inducido
a error, y causar una confusion entre las mismas..--.Es evidente que la marca solicitada por la adversa no
tiene novedad ni originalidad, ya que la misma constituye una REPRODUCCION de la marca registrada a
favor de mi mandante, careciendo de los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas
requeridas por nuestra ley: especialidad y novedad, lo que indefectiblemente llevari al puiblico consumidor
a cometer el error de confundir la marca del solicitante con la marca de mi mandante.(...) "=----======zzmmmzeee-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L g 5 R T ——

desmembraciones y cuyo ob]en'm es advertir si la percepcion de una de las marcas pued :
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa deterp
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMERE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N® 24849/2021, SOLICITADA
POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE),-=ss+=sssssaszsrssszsssssmmssnssssnsmsmsssnnssnnns

Asuncian, 21rl CEP 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ORGANIZACION
NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE), contra la Resolucion N° 951 de fecha 16 de noviembre de 2023,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-=--=====r=essrmmmm e e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de noviembre de 2023 el representante convencional de ORGANIZACION
NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE) interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 951 de
fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la direccion de asuntos marcarios Litigiosos,------=---=--==---maeeen

Que, en fecha 25 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuest'l ........................................................................................................................

Que, en fecha 02 de abril de 2024, el representante convencional de ORGANIZACION NACIONAL DE
CIEGOS ESPANOLES (ONCE) expres6 agravios; dictindose en fecha 10 de agosto de 2024 la providencia
por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte
por todo el término de ley.------ e e e S S R S e e e e S e e e

Que, en fecha 25 de octubre de 2024, se presenta la representante convencional de ONCE S.A,, y
contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024 .----------n--ommmmmmmem ottt

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna GRUPO
SOCIAL ONCE Y ETIQUETA (solicitante) y ONCE (oponente), podemos notar que las denominaciones son
iguales, ideoldgica, visual y fonéticamente, lo que podria causar confusion en el mercado. Pero, si bien tiene
importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visién de
conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a
la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un
mismo origen de produccién).//..Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y el
oponente, el piblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir servicios que
serfan enfoques similares que se dirigen a audiencias parecidas. Estas semejanzas podrian resultar a una
confusion en una competencia directa en el mercado, lo que dificultara su coexistencia y la cual incrementa
la posibilidad de confusion entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposicion sea declarada
e

Que, se agravia el apelante ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE), y entre
otros argumentos expresa: (..) En lo que respecta al analisis conceptual, la denominacion GRBEO SOCIAL
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N® 24849/2021, SOLICITADA
POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE). mmmee mmmmen s e

estable, comparten una identidad comin y persiguen objetivos o intereses similares. En consecuencia,
consideradas en su conjunto y desde una apreciacion global, las marcas confrontadas presentan diferencias
visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia en el mercado sin riesgo de
confusion o asociacion indebida por parte de los consuUMIdOres. -« e e mm

Que, ademas de todo lo mencionado, la marca solicitada GRUPO SOCIAL ONCE cuenta con una
etiqueta distintiva compuesta por un disefio integrado; figura humana estilizada que representa a una
persana caminando con un bastén blanco, el elemento caracteristico de movilidad de las personas con
discapacidad visual, simbolo caracteristico de la institucién, a la derecha del simbolo se encuentra el
nombre de la organizacion. Por su parte, segtin se observa en el sistema informatico de la institucion, la
marca oponente "ONCE", se encuentra escrita en letras maytsculas de color naranja, dispuestas en una
estructura vertical de dos filas ("ON" arriba y "CE" abajo), utiliza fuentes redondeadas, gruesas y de estilo
BEOMELTICO, 7w s e e e e e e

En consecuencia, las etiquetas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su composicion
grafica, estructura, tipografia, colores, distribucion de elementos y concepto evocativo, «-------«-sseeeoneaane

Marca Solicitada Marca Oponente

. grupo social

§\ONCE

Que, esta Direccién considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien
en su libro *Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de
utilizar el tnico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles™. Vemos asi, que el hecho de
compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, més atn teniendo en
cuenta los demas elementos analizados en la presente resolucion. === =r==semme s

GRUPO SOCIAL ONCE = Clase 45 — Registro N°® 558838 — 09/03/2023. - -
JUEGOS ONCE - Clase 41 - Registro N° 562540 — 26/04/2023. V. o
JUEGOS ONCE - Clase 28 — Registro N° 556511 — 27/12/2022. -
JUEGOS ONCE - Clase 16 — Registro N° 553632 - 03/11/2022.
ONCE — Clase 45 — Registro N° 566640 — 10/07/2023.

“ Sinchez Herrero, Andrés. “Confitsidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncidn. 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24849/2021, SOLICITADA
POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE).------=----

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
T T T Y] IR L ot i e i e e e i e o

Que, al analizar los aspectos ortograficos o visuales de |la denominacion solicitada “GRUPO SOCIAL
ONCE Y ETIQUETA" (Clase 35) frente a la marca oponente “ONCE Y ETIQUETA" (Clase 35) se advierte que la
coincidencia entre ellas se limita exclusivamente al elemento “ONCE", tiinico componente comun presente
en sus respectivas estructuras denominativas. Sin embargo, en la marca solicitada dicho vocablo aparece
acompanado por los vocablos GRUPO SOCIAL", elementos que le otorgan una configuracion
denominativa propia y suficientemente diferenciada respecto de la marca oponente. En efecto, desde el
punto de vista grtografico. la marca solicitada presenta una extensién, estructura y composicién
claramente distintas, al incorporar vocablos adicionales que alteran sustancialmente la percepcion global
del signo. A su vez, desde el aspecto fonético, las denominaciones enfrentadas producen impresiones
sonoras diferenciables, tanto por su distinta longitud como por la secuencia, combinacion y acentuacion de
los vocablos que las integran, lo que determina una sonoridad y cadencia propias en cada caso,-------===--=---

GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA  (marca solicitada), y
ONCE Y ETIQUETA (marca oponente)

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 nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por efemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan mas al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o fonemas
coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mas al apreciar su
similitud fONBICa.(.. ) -====mrmrm e e s se e m R

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas” nos dice:
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca™y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas te
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” El piblico consumidor podra recordar con may
facilidad esas marcas y no se dejari llevar por otras similitudes grificas o auditivas. 2 €
perspectiva conceptual, cada signo evoca actividades y referencias distintas Ene

! Direcciin Nacional de Propiedad ||'|l=|¢|..l:'l.l.n] (DINAFT, Drechrices para of exaoren de mrcies en Fnrq,gunj pp. 147 #ﬁrjl' .
I1||_L'l!. S ding QI pow, Py parly il v 5 propicdad-ing fpstran | marcos deirecinces i "'l |: anal dri' [‘lr"‘-t )
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 24849/2021, SOLICITADA
POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE).-========sszzsmzsssssss

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 951 de fecha 16 de noviembre de 2023 dictada pur la Direccion
de Asuntos Marcarios ]__|ng|gsgq RS sEEssssSIsEESEASESSLEESESSEESEESENTEEEEEEEELe.",
Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *“GRUPO

SOCIAL ONCE Y ETIQUETA”", Clase 35, Expediente N° 24849/2021, solicitada a nombre de
ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (O

—,

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, --=-=---=ssssmmeeeaeee (-2

a Graeral de Mpicdad [edepnial
-."n 2yl de Prosoedsd lezelecennl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 951 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *GRUPO SOCIAL ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N* 24849." 2021, SOLICITADA
POR ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE).-+=-==n=ssssamssssssmmmmrmmmmammm e

ONCE - Clase 42 — Registro N° 566639 — 10/07/2023.
ONCE - Clase 41 - Registro N° 567081 — 21/07/2023.
ONCE - Clase 33 — Registro N® 566638 — 10/07/2023.
ONCE — Clase 32 - Registro N® 566637 — 10/07/2023,
ONCE - Clase 31 - Registro N° 566636 — 10/07/2023.
ONCE - Clase 28 — Registro N° 566857 — 15/07/2023.
ONCE - Clase 25 — Registro N° 566856 — 15/07/2023.
ONCE - Clase 18 — Registro N® 566855 — 15/07/2023.
ONCE — Clase 9 - Registro N® 566635 — 10/07/2023.
ONCE — Clase 3 — Registro N° 553633 — 03/11/2022.

Que, los registros aportados, evidencian que la Organizacién Nacional de Ciegos Espafioles (ONCE)
no posee un unico registro aislado, sino una auténtica familia de marcas construida alrededor del signo
“ONCE". Es muy importante mencionar con relacion a las coberturas de las marcas en pugna, que la marca

solicitada ha sido presentada para amparar servicios de la clase 35 tales como: “Servicios de organizacion de
sorteos con fines publicitarios; organizacidn de sorteos con fines promocionales; servicios de ventas al par mayor y menor en
comercios ¥ a fravés de redes informaticas de décimos de loteria, boletos de apuestas y de billetes (tickets). Promocion de los
productos y servicios de terceros mediante acuerdos con los patrocinadores. Servicios publicitarios para promover la
sensibilizacion del publico en materia de bienestar social. Servicios publicitarios para promover la sensibilizacidn publica en

materia de asuntos soctales. Organizacion de suscripciones a publicaciones en linea para terceros”. Por otro lado la marca

oponente se encuentra registrada en la clase 35 para cubrir servicios tales como: “Servicios de publicidad.
Servicios de comunicado de prensa. Servicios de consultoria en organizacion y direccién de negocios. Servicios de relacione
piiblicas.- Se reivindica la combinacion de colores de acuerdo a lo descripto” == «s=s s ms sl

Que, por tanto, el consumidor pertinente no incurrird en riesgo de confusién ni asumira que ambas
marcas tienen un origen empresarial comun, por lo que resulta plenamente viable la coexistencia pacifica
entre la marca GRUPO SOCIAL ONCE solicitada, y la marca de la oponente "ONCE", coexisten de hecho
tanto en el registro como en el mercado, sin que tal circunstancia haya generado un riesgo de confusion
insuperable. Tal situacion constituye un indicio relevante de convivencia pacifica entre signos que
comparten el elemento en Cuest O, = ssmee s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente ex C
revocar la resolucion recurrida. ------r--memmr s B LREREES

POR TANTO,

RESUELVE
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y 1596 DE
FECHA 29 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Analytico Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 73314/2023,
SOLICITADA POR TIAGO ZAVALA NAPOQUT.-----r-ss=rsnxzsrsmmsmreamessmmemressmnennesanes -

Marca Solicitada se destaca en el mercado mediante un llamativo logo, el cual esta compuesto por una
armoniosa combinacién de colores y una pequena representacion estadistica que anade un elemento
innovador al mercado en el cual se desenvuelve .../... la Marca Solicitada consiste en un término compuesto
y distintivo acompanado de un logo, por lo cual consideramos que si es sujeto de registro y proteccion

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

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 o posee el caracter de descriptiva cuando proporciona informacién, en
particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamafio de los productos o
servicios. 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
“Analytico Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 42 del nomenclador internacional,
que textualmente describe: “Actualizacién de software; Almacenamiento electrénico de datos; Alojamiento
de servidores; Alojamiento de sitios web; Alquiler de computadoras; Alguiler de contadores para el registro
del consumo energético; Alquiler de instalaciones de centros de datos; Alquiler de ordenadores; Alquiler
de servidores web; Alquiler de software; Analisis de sistemas informdticos; Consultoria sobre seguridad
informatica; Consultoria sobre seguridad de datos; Consultoria sobre seguridad en Internet; Consultoria
sobre software; Consultoria sobre tecnologia informatica; Consultoria tecnolagica; Consultoria sobre
tecnologia de telecomunicaciones; Conversion de datos o documentos de un soporte fisico a un soporte
electrénico; Creacion y disefio de indices de informacion basados en sitios web para terceros [servicios de
tecnologia de la informacién]; Creacién y mantenimiento de sitios web para terceros; Desarrollo de
plataformas informaticas; Desarrollo de software en el marco de la edicion de software; Desarrollo de
videojuegos y juegos informaticos; Digitalizacion de documentos [escaneado|: Disefio de sistemas
informaticos; Diserio de software; Instalacion de software; Monitorizacién a distancia del funcionamiento
de sistemas informaticos; Programacién informatica; Servicios de cifrado de datos; Servicios de consultoria
tecnoldgica para la transformacién digital; Servicios de custodia externa de datos; Servicios de ingenieria
de software para el procesamiento de datos; Servicios de programacion informatica para el procesamiento
de datos; Software como servicio [SaaS|; Suministro de informacién, consultoria y asesoramiento
cientificos sobre emisiones netas cero; Suministro de informacion relativa a la tecnologia informética y la
programacién por sitios web; Suministro de sistemas informaticos virtuales para la informdtica en la nube”

Que, respecto a los siguientes puntos alegados por el recurrente: (... )la denominacion ANALYTICO
es un vocablo de fantasia(..)" y *(..)Su estructura fonética es memorable y original: ]a presencia de Ja “y”
intercalada dota al signo de una sonoridad especial(..)", esta dependencia administrativa estima pertinente
realizar dos salvedades: que la denominacion solicitada es proveniente del latin, en ese sentido no es
estrictamente un vocablo de fantasia, y que la *y” intermedia no otorga una sonoridad especial ya que
“Analytico” se pronuncia “Analitico”, ya que la "y" cuando esta colocada entre dos consonantes o como
nexo entre palabras tiene valor vocalico y suena exactamente como la vocal *i", —««--eoeeeommmmmminiis
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y 1596 DE
FECHA 29 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Analytico Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 73314/2023,
SOLICITADA POR TIAGO ZAVALA NAPOUT.-

Asuncion, 2 & SEP 2040

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion subsidio interpuesto por la representante
convencional de Tiago Zavala Napout contra la Resolucion N® 1464 de fecha 18 de octubre de 2024, dictada
por la Direccion de Marcas, ¥; «==--s==ssssmssm s e e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de febrero de 2025 se presenta la representante convencional de Tiago Zavala
Napout e interpone recurso de reconsideracién y apelacion en subsidio contra la Resolucion N°® 1464 de
fecha 18 de octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.-«-=ssesesem e

Que, por Resolucion N° 1596 de fecha 29 de mayo de 2026 la Direccion de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N° 1464 de fecha 18 de octubre de 2024, — - commmmmmmmsmm el

Que, en fecha 29 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
jnterpuestn_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 19 de junio de 2026, la representante convencional de Tiago Zavala Napout expreso
agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
26 de Junio de 2026, —---m-mmm e st st

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 1464 de fecha 18 de octubre de 2024 considera que: “Que Ja solicitud de
registro de la marca Analytico ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. 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 dispane que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicién: 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 denominacidn se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha ugar a 10 SOlCItado ==« === smrs s e

Que, la Resolucion N° 1596 de fecha 29 de mayo de 2026 considera que: "(..)JQue, en la industria
tecnoldgica, la analitica (anélisis de datos o data analytics) es una funcion esencial y el propésito principal
de muchas plataformas informaticas, base de datos y software como servicio (SaaS). Por lo tanto, la palabra
indica directamente al consumidor que el software o el servicio tecnolégico ofrecido posee capacidades
e i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) La distintividad de un signo se
mida por su capacidad de identificar el origen empresarial de productos o servicios y diferenciarlos de los
de terceros. La marca ANALYTICO posee esta Cﬂpaﬂ'dad porfas siguientes razones: 1. Su nnagra i es unica
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y 1596 DE
FECHA 29 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA Anaiyhm Y I':‘.'I'IQLIETA" CLASE 42, EXPEDIENTE N* mwzuzs

SOLICITADA POR TIAGO ZAVALA NAPOUT,--=+=-==-sesssmsesmsmmsamsmsansnsammnsameanesmas

conjunto, 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.

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 1464 de fecha 18 de octubre de 2024 y 1596 de fecha
29 de mayo de 2026 dictadas por la Direccion de Marcas, -------==-=-===-==sssemsssaannecs

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“Analytico Y ETIQUETA", clase 42, Acta No. m14,-‘2023 solicitada a nombre de Tiago

Art. 32 NOTIFIQUESE. ---------==---==--eeeeeeecee . W

™

.' ||'||| a Lrista d
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1464 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y 1596 DE
FECHA 29 DE MAYO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Analytico Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 73314/2023,
SOLICITADA POR TIAGO ZAVALA NAPOUT.------- S PR SRR SR S SR R R

"Programacion informatica para el procesamiento de datos’, tenemos que el término informa directamente
sobre una propiedad o funcion central del servicio, —-ses e s

No obstante, al realizar la apreciacion de conjunto del signo, es importante tener en cuenta lo
sefialado en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay: *(..)3.4.2 Apreciacién del caricter
distintivo de una combinacién de elementos Tratindose de un signo mixto conformado por uno o mis
elementos verbales descriptivos o carentes de cardcter distintivo, la presencia de elementos figurativos
distintivos puede otorgarle suficiente cardcter distintivo para que el signo en su conjunto pueda ser
registrado como marca. La Oficina analizara si la estilizacion o los elementos grificos del signo son lo
suficientemente distintivos como para que este pueda funcionar como marca en el comercio respecto de
los productos o servicios designados(...)". — == ==srmmr e e e

Que, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS dice: “Es el conjunto el signo
registrable, y no los elementos genéricos que lo componen, los que no puede reivindicar con exclusividad
su titular. Estos son de libre empleo por cualquiera (216)." —-----+-===ss=asrmmsmmmmmmm e

A este respecto, la marca solicitada posee un logotipo o distintivo en el que se visualiza un diagrama
de lineas en el margen izquierdo, a lado se visualiza la denominacién "Analytice” en letras imprenta, todo
en combinacion de azul, celeste y gris, aportando este elemento distintividad a la solicitud de registro: —--

marca solicitada

fa/ Analytico

—)

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “Analytico Y ETIQUETA" representa una
creacion distintiva. Esta combinacion estratégica emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria y
posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. —----=-s=mseeermmmmmm

Que, como se ha mencionado, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio o producto, obligandolo a
recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que
en su conjunto puede funcionar como signo distintivo, atendiendo a que la misma ha sido presentada

; ; ; Analytico
como un signo mixto compuesta por la denominacién “Analytico” y el logotipo ~ Y En ese
sentido, la marca solicitada al estar conformada por elementos figurativos con un término descriptivo es
clasificada como una marca débil. —--=mem e s

Dirccisatugperal de Mpgitdid Indusrriad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 403 DE FECHA 35 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SAN
COSMOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 63150/2023, SDUCITADD POR FUND&CIQN MUSEO DE CIENCIAS
(MuCi). —-e-

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a cONSHTUIF UNE MATCa, ====sseesmesemm e e e e et s nam e s mams e mm s tamesams s em e ma e nemne

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “SAN COSMOS Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca denominativa
base de rechazo “COSMOS" Clase 16,-=-nnemmmemmmmm e e e e s e e m s s e

Que, asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un analisis seméantico/conceptual a fin de
comprender el significado de las marcas analizadas, En este caso, la denominacion solicitada se conforma
de la union de dos vocablos SAN y COSMOS y por ende fonética claramente diferente a la que podria
atribuirse a 12 adversa COSMOS: - +----=evermmammmmte ettt s s me e s a e e e e

SAN COSMOS Y ETIQUETA  (solicitada), y
COSMOS (marca base de rechazo)

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud, la marca solicitada posee una etiqueta que le otorga especialidad y
novedad al registro solicitado;-«=====ssmsmm e e

Marca solicitada Marca Registrada

sa n cos m Denominativa

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “Ef mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesarlamente implica que esas marcas sean
confundibles.”. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suf ciente para mclmar la
balanza a favor del rechazo, més atin teniendo en cuenta los demis elementos
Presente TesolUCION. ««sesss s s

! sanchez Herrern, Andrés. "Confusian de Marcas® Editorial La Ley. Asuncion, 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 403 DE FECHA 35 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SAN
COSMOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 63150/2023, SOLICITADO POR FUNDACION MUSEO DE CIENCIAS

(MuCi).-- = . -

Asuncion, 2 b SEP 2008

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FUNDACION
MUSEO DE CIENCIAS (MuCi), contra la Resolucion N2 403 de fecha 05 de marzo de 2025, dictada por la

Direcciﬁn dE Mﬂl—cas. }l’: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de FUNDACION
MUSEOQO DE CIENCIAS (MuCi), e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 403 de
fecha 05 de marzo de 2025, dictada por la Direccion de Marcas,-----=-==-=ssmmmmsmmm s

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

Que, en fecha 06 de junio de 2025, el representante convencional de FUNDACION MUSEQ DE
CIENCIAS (MuCi)., expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 11 de junio de 2025. -<-----=-rremermmmm 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
2019-1970829, Denominacion COSMOS Clase 16 Registro 493531 Titular Alamo 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
6% de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (... )7« ===sereemmmsmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(.)En primer lugar un hecho
relevante para el presente caso es que la marca SAN COSMOS ya estd registrada a nombre de mi mandante.
En efecto mi mandante es titular de la marca SAN COSMOS y del slogan Un planetario MuCi, conforme el
siguiente detalle: San Cosmos Un Planetario MuCi Slogan clase 35, Registro 590944, vencimiento 25/09/2034;
San Cosmos Un Planetario MuCi Slogan clase 41, Registro 590943, vencimiento 25/09/2034. De ello se colige
entonces que esta marca ya coexiste con la marca invocada en la resolucién de rechazo. Por lo tanto, por
este simple hecho la denegacion del registro de la marca solicitada en estos autos resulta totalmente
BT 1o S

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirve
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a |a harade consid

LT ‘
—
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 403 DE FECHA 35 DE MARZO DE 2025, t}ICTﬁDA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAN
COSMOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63150/2023, SOLICITADO POR FUNDACION MUSEO DE CIENCIAS
(MuCi). S ———

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual FUNDACION MUSEO DE CIENCIAS (MuCi) ya cuenta con el registro de las marcas
San Cosmos Un Planetario MuCi Slogan clase 35, Registro 590944, vencimiento 25/09/2034; San Cosmos Un
Planetario MuCi Slogan clase 41, Registro 590943, vencimiento 25/09/2034. Es decir, el titular de la solicitud
de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar, en clases relacionadas, por lo
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le
pertenece. En extremo queda demostrada la coexistencia previa y pacifica de las mismas dentro del
1T o L R

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

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

Art. 19 REVOCAR la resolucion N? 403 de fecha 05 de marzo de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas, ----=--sssssssecmmmsimme e s e e e e s s eee

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “SAN
COSMOS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N® 63150/2023, solicitada a nombre de
FUNDACION MUSEO DE CIENCIAS (MuCi).----+-==== .

Art.32  NOTIFIQUESE .----c--sorsmssesemmememmaeacannas

! *DERECHO DE MARCAS™ - Jorge Otamendi. 9* Ed. CABA, Abeledo Perror, 2017 —
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2315 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 33049/2024, SOLICITADO POR AGUARA
NI A it i S A A

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

En ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “IN INFONEGO Y
ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca “INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", se advierte que la marca
registrada se encuentra totalmente contenida en la estructura de la marca solicitada. En el siguiente cotejo
se puede corroborar la similitud grafica ortografica y fonética entre las marcas mencionadas:-------------------

“INFONEGOCIOS Y ETIQUETA" (marca solicitante), v
“IN INFONEGO Y ETIQUETA" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas podria causar confusion en el pablico consumidor.-----=--=-ssssmsmmmsseanemnnnnas

Dejando de lado el anélisis fonético-gramatical, en el caso de autos, corresponde realizar un anilisis
semantico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, el
elemento central de la marca base de rechazo, IN INFONEGO, hace completamente referencia y alusion a la
palabra y concepto de NEGOCIOS, lo que subraya la similitud entre ambas denominaciones al transmitir el
Mmismo i e T T e PP

Que, Cuando de confusiones se trata, jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas” nos dice: “El
contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca” y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, © ambas, $i 0N AIferentes”. ---=-====srmsrmsmrm s e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se
encuentra registrada en la clase 38 con la cobertura de los siguientes servicios: “Transmisién de flujo continuo de
datos [streaming]; servicios de difusién inalimbrica; transmisién de archivos digitales / transmisién de archivos informaticos:
suministro de acceso a bases de datos; suministro de foros de discusion [chats] en Internet; provisién de canales de
telecomunicacién para servicios de televenta; suministro de acceso de usuario a redes informdticas mundiales; servicios de
encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de conexitn telemitica a una red informética mundial:
transmisién por satélite; transmisién de mensajes e imdgenes asistida por ordenador / transmisién de mensajes e imagenes
asistida por computadora; comunicaciones por terminales de ordenador / comunicaciones por terminales de computadora®,
mientras que la marca en tramite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de
la_misma clase; “Telecomunicaciones, servicios de transmisién de noticias por internet a través de paginas welry di

general; transmisién de flujo continuo de datos [streaming]: servicios de difusidn inalimbrica; transg
fnmmﬂ.tfdndemdﬁm informéticos; sunﬁnjsﬂndeammah:mdedams.summstmde ]

I.:l. 2 .h”ﬁ L h:'ir.'n.'in.'.:.;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2315 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 33049/2024, SOLICITADO POR AGUARA
MEDIA, =-sssnssmsssnemenmsmsasanssas - eremnmeaenes - - .

Asuncion, 9 4 SEP 2006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AGUARA MEDIA
S.A. contra la Resolucion N° 2315 de fecha 21 de agosto de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, y;--------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de AGUARA MEDIA S.A.
e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N*® 2315 de fecha 21 de agosto de 2025, dictada por la
direccitn de MATCES, -+ --==mss s o e e et e e s s st ks s sa s s s am s s b m s s s

Que, en fecha 21 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpueﬁtu_ .......................................................................................................................

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de AGUARA MEDIA 5.A.
expreso agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 20 de noviembre de

CONSIDERANDOG:

Que, la Resolucién recurrida considera “(...)Que, habiéndose realizado la buisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2024-2411461
Denominacian IN INFONEGO Clase 38 Registro 605.301 Titufar ANIBAL DAVID PORTILLO EISENHUT (PY)
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado”.(...) " -===--=ssseesmmmsnnenans

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..)... Las etiquetas que acomparian a
las marcas en cuestion son manifiestamente diferentes. En este punto, es evidente la diferencia que resalta
en el cotejo de las etiquetas que acompanan a las marcas en cuestion. Si exponemos visualmente las
etiquetas de las marcas IN FONEGO y INFONEGOCIOS se puede constatar que ellas son totalmente
distintas en su conjunto y sus partes integrantes.//.La denominacion INFONEGOCIOS ya se encuentra
registrada y coexiste con la marca de la oponente La misma marca INFONEGOCIOS ya se encuentra
registrada en la siguiente clase, a saber: INFONEGOCIOS clase 41 N° 430171 fecha 29/06/2016.
INFONEGOCIOS clase 41 N° 614031 fecha 25/08/2025. La marca INFONEGOCIOS, aunque se encuentre
registrada en otra clase, ya es una propiedad de la firma que represento, y por consiguiente, ya tiene un
derecho adquirido sobre esta denominacion. No consta en la solicitud de registro de la marca IN
INFONEGO que en el correspondiente examen de fondo existieran antecedentes que obstaculicen su
registro, razén por la cual la Autoridad Administrativa concedié sin ninguna objecion el registro de la
o - R e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la prncede
INEEIPUESED, ===== === mmmmemrr e s e ettt e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2315 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N® 33049/2024, SOLICITADO POR AGUARA

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas analizadas podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que la firma solicitante posee un derecho adquiride en cuanto al registro de la marca INFONEGOCIOS Y
ETIQUETA, en la clase 41, Registro N° 614.031; al respecto es importante mencionar que el sistema seguido
por nuestro sistema marcario es el conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual
supone la presentacion de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el
registro, tramitandose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios
marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo
adjudica proteccion a la categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna

comparten la misma clase del nomenclador internacional. —=---=--s=smsremmmme e

Que, en conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la
marca “INFONEGOCIOS Y ETIQUETA" no podra coexistir con la marca antecedente “IN INFONEGO Y
ETIQUETA Y TELECOM?", en la misma clase 38, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias.----------

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 Articulo 29 inciso f)
y Articulo 62 de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
MLEEAS: =csmrorroms e et e e et e et e e S i e e S

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 2315 de fecha 21 de agﬂstu de 2025 dictada pnr la
Direccion de Marcas.-----=-===ss-=sssasrsssmmrmsssmmanasas - sarereesssseeana

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “INFONEGOCIOS Y
ETIQUETA", clase 38, Expediente N°® 33049/2024, soli a nombre de AGUARA

Art. 32 : e

Claudia Farke
recinra {irl!-cla”lltrrln
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2315 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“INFONEGOCIOS Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 33049/2024, SOLICITADO POR AGUARA
MEDIA.- S S e s SO ———

una red informitica mundial; transmisién por satélite; transmisién de mensajes e imigenes asistida por ordenador, transmisién
de mensajes e imagenes asistida por computadora; comunicaciones por terminales de ordenador y computadora; difusién de
programas de radio y televisién; emisiones televisivas y radiofénicas”. Del contraste se colige, que las marcas
analizadas no solo presentan similitud grafica, debe sumarse el hecho de ambas marcas se encuentran
compartiendo la misma clase del nomenclador internacional y para los mismos servicios, lo que aumenta
significativamente la posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo
ambito, lleguen a la conclusion de que los servicios ofrecidos podrian poseer el mismo origen empresarial.
En consecuencia, se genera un alto riesgo de confusion entre el piiblico consumidor, lo cual podria afectar
negativamente la percepcion y el compaortamiento comercial,—------==-===smmrmmn

Que, ésta Direccion estima que, ademas del Art. 62 de la Ley N® 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusién al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal

que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
T 1111 17 R B,

Que, desde el punto de vista grifico, la solicitud de autos es una solicitud mixta que viene
acompaniada de una etiqueta, que tampoco evita su exclusién de la prohibicién mencionada en el pérrafo
anterior, como se puede observar a CoONtNUACION: =--=======msmmrmm e

Marca solicitada. Marca base de rechazo.

infoNEGOCIOS

nfoNego

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY ™ sefialan cuanto
sigue: *(...) 5i los elementos figurativos en dos signos mixtos tuviesen conceptos que son idénticos (iguales)
o similares (andlogos), los signos en su conjunto deben considerarse conceptualmente similares en cierto
grado, a pesar de las diferencias en los demds elementos del conjunto. El grado de similitud dependeri de
varios factores, entre otros si los conceptos de los elementos figurativos son idénticos o similares, si los
elementos denominativos reiteran o refuerzan el concepto de los elementos figurativos o son conceptos
distintos, si los elementos denominativos aparecen en ambos signos o solo en uno, el cargtter distintiyo del
concepto que es comun en los signos, y si el elemento figurativo es mis o mefioX~domingnte &n el

COMJUIITO . ) == me e e B (TR SR
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Diegcry, 3 E”-*rnlfdu
H'f:f'.up[; el I 1]
i-‘ﬂ'ir._:_,_l,l“ 'EIJ:;F s ]
E f ) 1

' Direceidn Macional de Propiedad Inelecrual (TMNAPI, incotricers para of examen de marcas oo Pavagay, p. 278, [.'dq.lambir en;
hitpss warw dimape.gov py porigl v 3 propiedad-industoal marc s direcinces



DIRECCION NACIOMAL DE

4 % PROPIEDAD .3 GOBIERNO pii |PﬁRAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucion N°_| U 0 U
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1186 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“GEROPHARM", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 42336/2024, SOLICITADO POR SOCIEDAD LIMITAD
GEROPHARM.----- s e e LR ST St e S L

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, 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 a8 CONSTITUIT UN@ IMATCE, === === msme s e e s f e o bt d e

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “GEROPHARM” y la marca base
de rechazo “GIROFARMA”", se evidencia que la denominacion cuyo registro se solicita posee una marcada
diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas no es similar, —-sesssesmmerr s

GEROPHARM (solicitada), y
GIROFARMA {marca base de rechazo)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segtin la buisqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: EUROFARMA, clase 5, Registro
N® 464934 a nombre de Eurofarma Laboratorios S.A.; ALARPHAMA, clase 5, Registro N° 525547 a nombre de
Armando Ramén Centurion Salinas; GP PHARM, clase 5, Registro N°® 442008 a nombre de Gp-Pharm, S.A.;
entre otras. En extremo queda demostrada la coexistencia previa y pacifica de las mismas dentro del
FHOTEa =i s S s s e e e e R B e e e

Que, siendo asi, los vocablos PHARM [ FARMA son irrelevantes para el cotejo marcario, deben ser
desechados en el anilisis ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas
que textualmente expresa “Cuando 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 el comercio”. Asi las cosas, en el supuesto caso de revocar la
resolucion recurrida, ello implicaria permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asi la libre
competencia en el mercado dispuesto en la Constitucion Nacional, Art. 107, =sesseseemrmmmssninncaeenns

Que, ahondando atn mas en el analisis, esta Direccion considera oportuno traer a colacién al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comin y menciona “Una
particula de uso comun no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso comiin no puede
impedir su inclusién en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia_de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1186 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“GEROPHARM", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 42336/2024, SOLICITADO POR SOCIEDAD LIMITADA

Asuncion, 2 4 SEP 2078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional SOCIEDAD LIMITADA
GEROPHARM contra la Resolucion N® 1186 de fecha 21 de mayo de 2025, dictada por la Direccion de Marcas,

}i"--'---"--'"-—-'-'-----—-------------—-—------——-----—-----------—-—----------------——----——------———-----——-----—--------——--—-—-------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de SOCIEDAD
LIMITADA GEROPHARM e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N°® 1186 de fecha 21 de
mayo de 2025, dictada por la Direccidn de Marcas, ---=-=-«--smmmesmm s e

Que, en fecha 21 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
irll‘erpueﬁm_ .......................................................................................................................

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025, el representante convencional de SOCIEDAD LIMITADA
GEROPHARM expreso agravios; ¥ esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 20 de
nﬂ?iembredezuzs------.-.---.--.-----------------.--.------------------------------r-------r-----------------------------r-------------r--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1929333
Denominacion GIROFARMA clase 05 Registro 500038 Titular Cadena Farmacenter Sociedad Anénima 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 solicitado™----------sseeeemneceanacecs

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) ..Como puede observar la Sra.
Directora, los prefijos de ambas denominaciones son distintos, La marca solicitada se construye sobre el
prefijo GERO, mientras que el antecedente invocado inicia con GIRO, lo que introduce desde el inicio una
diferencia perceptible. Al tratarse del primer elemento que recibe el consumidor, esta variacién inicial
genera una impresion inmediata que distingue de manera natural a ambos signos..//.. Debe sefialarse
asimismo que dentro de la clase 5, es habitual fa coexistencia de marcas que incluyen Jos términos PHARM,
v FARMA, o variantes similares, dada su relacion directa con productos farmacéuticos o sanitarios..//.. En
ese sentido, corresponde sefialar que la denominacion GEROPHARM cuenta con derechos adquiridos a
nivel internacional, dado que su titular posee registros validos y vigentes en miiltiples jurisdicciones, lo que
demuestra la distintividad y notoriedad del signo dentro del rubro farmacéutico.(.., ).-------=--—==-=-smsseeemen-

Que, corresponde a esta dependencxa administrativa resolver sobre la procedenci
Interpuestn S ——— R S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1186 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“GEROPHARM’, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42336/2024, SOLICITADO POR SOCIEDAD LIMITADA
GEROPHARM . ----=-s-msmesmmmmrmsmee e e e e een - =

servicios, o pudiera causar al titular un dano economico o comercial injusto por razon de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”, En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestion persigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.--------=s====-ssssssszsaeeeees

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, 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® 1186 de fecha 21 de mayo de 2025 dictada por la
DHreCCiON de MarCas. o s e s

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“GEROPHARM", clase 05, Expediente N® 42336/2024, solicitada a nombre de
SOCIEDAD LIMITADA GEROPHARM. =

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. ----+-+====2=sss2sssrassssnssrsnssasnmnees
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1186 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"GEROPHARM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 42336/2024, SOLICITADO POR SOCIEDAD LIMITADA
GEROPHARM,------ - S S —————— -

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 sefialan: “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 fnico. Estas denominaciones son necesarias para una
identificacién clara y una prescripcion y dispensacion segura de los medicamentos, asi como para la
comunicacion y el intercambio de informacion entre los profesionales del sector de salud publica. Las DCI
son de dominio publico y se pueden usar libremente”. Cuando dos signos coinciden Gnicamente en un
componente que tiene un cardcter distintivo débil o que es de uso corriente en el mercado, dicha
coincidencia no puede sustentar por si sola un riesgo de confusion. El hecho de que haya marcas
registradas con la particula en comin 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.----=-==-== s rmm e

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 podrad determinar que en ciertos casos podran
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, atin cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el cardcter diferente y no competitivo de los productos
especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estin
clasificados en la misma clase NCL (.. ) - =semm s e s s

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita
“GEROPHARM", forma parte de la razon social de la firma solicitante, SOCIEDAD LIMITADA GEROPHARM.
En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razon social que presenta la firma
propietaria, lo cual le otorga proteccién conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su
Titulo I, relativo al "Nombre Comercial”y las diversas situaciones juridicas vinculadas a él, -=-=s=ssssescaaeceaes

Que, la legislacién marcaria protege al nombre comercial, comao bien juridico, goza de proteccion
desde su primer uso publico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “El nombre comercial podri
estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razén social o denominacion social
adoptada, la ensefia o la sigla usada legalmente en relacién a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso ptiblico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre comercial tendri el derecho de impedir eluso-e
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuang
susceptible de causar confusién o un riesgo de asociacion con la empresa del titular a con s sl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2126 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOMIGRON",
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52440/2024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.------

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

Que, al analizar los aspectos ortograficos, fonéticos y auditivos de la denominacién solicitada
“SOMIGRON" frente a la marca previamente registrada “SUMIGRAN", se advierte que ambos signos
presentan diferencias graficas y fonéticas derivadas principalmente de sus terminaciones y de la diferente
composicion vocalica de sus silabas inicial y final; si bien ambas denominaciones comparten determinadas
consonantes y el segmento central “MI”, tales coincidencias no deben ser consideradas aisladamente, sino
mediante una apreciacion de conjunto de los signos; SOMIGRON presenta la estructura SO-MI-GRON,
mientras que SUMIGRAN se configura como SU-MI-GRAN, produciéndose diferencias perceptibles tanto
en 5u aspecto visual ComMo en SU ProNUNCIACION.-=-====r===sm == oo

Que, en consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud,
estructura, composicion grafica, asi como en su configuracion fonética y auditiva, lo que reduce
significativamente cualquier riesgo de confusién o de asociaciéon indebida en el mercado. Ello se corrobora
L B T R

SOMIGROMN (solicitada), ¥
SUMIGRAN {marca base de rechazo)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: *(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del numero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares, El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por 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
POSIEIIOr ALEOSAN (.. ) oo em et

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
seguin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, se puede advertir que la marca
registrada SUMIGRAN a nombre de Pharma International S.a, se encuentra limitada para productos de la
clase 5 tales como: “Exclusivamente producto de accién antimigrariosa”. Arca ya coexiste en el
mercado con el Registro de SANMIGRAN, clase 5, a nombre de Vicente
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2126 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SOMIGRON",

CLASE 05, EXPEDIENTE N® 52440/2024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.------
Asuncion, 1 SEP 208

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma ZODIAC

INTERNATIONAL CORPORATION contra la Resolucion N° 2126 de fecha 06 de agosto de 2025, dictada por
la Direccion de Marcas, y; --==-===s=r=sssrsrrmrm e S e s s s s

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de la firma ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 2126 de fecha
06 de agosto de 2025, dictada por la Direccion de Mancas.-----=----=-r=sssmrmmsm s

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
1o S S e s o St b SR o e oot

Que, en fecha 27 de agosto de 2025, el representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION expresd agravios; y esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 29 de agosto de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2110814
Denominacion SUMIGRAN Clase 5 Registro 546125 Titular Pharma International S.a. [PY] Comentario: Que
las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
62de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".----+-+==-===ssssecsmeeiec oo ien e e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Que, la resolucién recurrida
resulta arbitraria e injusta, constderando que el rechazo ha sido dictado por el antecedente SUMIGRAN,
Reg. N°546125, clase 05, titular: PHARMA INTERNATIONAL S.A. sin considerar las diferencias existentes
entre ambas. En primer lugar, que la marca antecedente protege: Exclusivamente producto de accion
antimigranosa; el a-quo ha dejado de considerar en esta limitacion que impide que la solicitud de mi
mandante cause confusién en el publico consumidor. A este hecho también debemos agregar que los
medicamentos producidos por uno y otro titular seran prescriptos por profesionales médicos, por lo que el
potencial riesgo de confusién se aminora aun mas..//.Que, si bien ambas denominaciones comparten
algunas letras en comun, no existe identidad entre las mismas y se diferencian en los planos: grifico y
fonético, Asi también, el Ad quem debe considerar el hecho de que el titular del antecedente no presento
oposicion contra la solicitud de mi mandante por no considerar que afecte Jos derechos que posee sobre su
marca SUMIGRAN. A esto debemos sumar el hecho de que cuando se trata de productos de la clase 05,
existe mayor flexibilidad en los criterios de andlisis de las denominaciones ya que es bastante comiin
encontrar medicamentos que comparten ciertos elementos, como es el caso que nos ogupa. (...)"-----------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la precs
e R e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2126 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SOMIGRON",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 52440/2024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, ------

Que, si en el mercado se ha demostrado capacidad de distinguir SUMIGRAN de SANMIGRAN, con
mayor razon debe analizarse individualmente si SOMIGRON genera realmente una confusion, sin convertir
la existencia de una semejanza parcial en una prohibicion automitica; que esta circunstancia resulta
particularmente relevante, pues demuestra que el mercado ya ha admitido la presencia simultinea de
signos que comparten determinados componentes fonéticos y conceptuales, sin que ello haya impedido su
diferenciacion por parte de los consumidores ni haya generado, segiin los antecedentes considerados, una
situacion que torne imposible su coexistencia. Por consiguiente, la existencia de la marca “SUMIGRAN"
coexistiendo con "SANMIGRAN" constituye un antecedente objetivo que debe ser ponderado al momento
de determinar si la denominacién solicitada “SOMIGRON" resulta susceptible de producir un riesgo real de
CONFUSION O BS0CIACIANL == === === === === e e e emo e oemmemmmsmmsmmmmmemmmsmesmasmmsssmssmssmmsssmmmmmmnsommmmnemmemmnes

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. ]2 REVOCAR la Resolucién N° 2126 de fecha 06 de agosto de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas. -«

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
*SOMIGRON", clase 05, Expediente N° 52440/2024;solicitada a nombre de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION. - ---+--srs=srramnemsneneyeeennans R—

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------ssssrreef i B RSN, SR
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 3997 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y N°®
2030 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANDAU", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99332/2024,
SOLICITADO POR CALTECH S.A.

marca SANDAU esté destinada a diferenciarse fonéticamente y no a confundirse con la marca de la
oponerte LANDEL mrresetsemsrasrssemsmensesassmstmennsn remsanpansan ceseamsanmenanpanes s s osnemspnanassss ses srane suus snn e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
'i]"ltEI'P LIESE], == m == m e e e o e e e e o o L A S A S am

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho 4 CONSHLIT UNR MAPCE, «w-sesvsmmsrirrssirramr i rsns ses s sa st s nas sssn s antn st n s sn s ss s et sa s s se s st n s san s s meas

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,
ortogrifico y fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual, ----=ssssemsmmm e

Que, en ese sentido, en los aspectos ortogrifico y fonético, entre la marca base de rechazo “LANDAU"
y la solicitud de registro de la marca *SANDAU", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra
reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a CONtNUACION:--=--==s-==ssssssmsssnosmmenrmmennnonns

SANDAU (solicitada)
LANDAU (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que practicamente no existen elementos
diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética plena, tenemaos que
la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el pablico
e

Asimismo, el examen comparativo de los signos revela que las expresiones SANDAU y LANDAU
presentan una marcada semejanza y que la sustitucion de las letras "L" por "S" en la marca solicitada,
constituyen variaciones ortograficas de escasa entidad que no modifican sustancialmente la impresion del
signo. Antes bien, ambos vocablos conservan la misma estructura silabica, idéntica cadencia, circunstancias
que incrementan significativamente el riesgo de confusion o de asociacion en el pablico consumidor. —---

Que, desechando el analisis grafico, fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de
determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos
que la cobertura de la marca LANDAU, base de rechazo, se encuentra registrada en la glase | con la
cobertura de *Todos” los productos de la clase; y en la _clase 5 con la cobertura de “PRODUCTOS
COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5. EXCLUSIVAMENTE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS", mientras que |a marca
SANDAU en tramite de registro, pretende obtener la cobertura para los siguientes pm_du;ms de Ia clase 1:

“abonos para el suelo / fertilizantes; adyuvantes que no sean para uso médico ni veterinario; algas [fertilizantes];
fertilizantes m.':mgfnadﬂs fm&m ﬂ"ertrhzmﬂesj pmpwamane& fertilizantes; preparaciones biologi
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 3997 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y N°
2030 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANDAU", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99332/2024,
SOLICITADO POR CALTECH S.A.---ssrensessnnes

Aﬁunciﬁn. 2 %4 ':lLl LULD
VISTO: El recurso de reconsideracion interpuesto por el representante convencional de

CALTECH S.A.. contra la Resolucion N® 3997 de fecha 18 de diciembre de 2025, dictada por la Direccion de
Marcas; e T S EE

RESULTA:

Que, en fecha 24 de mayo de 2026, se presenta el representante convencional de CALTECH S.A., e
interpone recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio en contra la Resolucion N® 3997 de fecha 18
de diciembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas.--«---------=--==resmmmmmmm e

Que, por Resolucion N° 2030 de fecha 29 de junio de 2026, la Direccion de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N® 3997 de fecha 18 de diciembre de 2025.-----------semmmr e

Que, en fecha 29 de junio de 2026, fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
in t'E'rPU.EStID. ........................................................................................................................

Que, en fecha 22 de julio de 2026, el representante convencional de CALTECH S.A., expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver mediante
providencia de fecha 23 de julio de 2026, quedando notificada la recurrente en fecha 31 de julio de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(.) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “LANDAU", registrada con el
ntimero 509476, Clase 5, a favor de AGRI TOP (PY)/"LANDAU", registrada con el niimero 509477, Clase 1, a
favor de AGRI TOP (PY). 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 62 de la Ley 1294/98 de Marcas. no ha lugar a lo
BT A om0 5 8 0 A i e e S b i S

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) 5i enfrentamos visualmente a las
marcas SANDAU - LANDAU se puede constatar que las silabas iniciales de las marcas en pugna SAN y LAN
asumen un rol decisivo para diferenciarlas al primer golpe de vista. No puede ser de otra manera porque las
diferencias en la ortografia de las indicadas silabas es tan evidente que indudablemente hacen que el
conjunto visual de ambas denominaciones se distingan con mayor fuerza por la diferencia que por la
semejanza. Por lo tanto, no hace falta una profunda concentracién visual para constatar que el conjunto
visual y ortogrifico de las marcas enfrentadas esta muy lejos de asociarse y confundirse entre si..//..Por otra
parte, la caracteristica resaltante en la ortografia de las marcas enfrentadas consistentes en las silabas SAN y
LAN imprime como ldgica consecuencia no solo la diferencia grifica y ortogrifica sino también fonética, Si
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N*® 3997 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y N*®
2030 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANDAU", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99332/2024,
SOLICITADO POR CALTECH S.A. wasme sensn

De igual manera, la inexistencia de oposicion de terceros no obliga ala Administracion a conceder el
registro, puesto que el examen de registrabilidad constituye una facultad y un deber legal de la Direccidn
Nacional de Propiedad Intelectual, la cual debe velar de oficio por la preservacion del interés piblico y por
evitar la incorporacion al registro de signos susceptibles de generar confusion en el mercado.--=-===-==+==+-=--

Que, atendiendo a la identidad y relacion de las clases, a la casi identidad ortografica de las
denominaciones; 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 Articulo 22
inciso f) y Articulo 62 de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
RGeS e A R e e e e e A

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 12 CONFIRMAR las resoluciones N*® 3997 de fecha 18 de diciembre de 2025 y N® 2030
de fecha 29 de junio de 2026, dictadas por la Direccion de Marcas..--«ss=ssssseensecacans

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro-de-la_marca “SANDAU", clase 01,
expediente N* 99332/2024, solicitada a norgbre de CALTECH S.A~-""aq;-==-emromenes

Art 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 3997 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y N°
2030 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANDAU", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99332/2024,
SOLICITADO POR CALTECH S.A.- e meemee e e

de las plantas; preparaciones de microorganismos que no sean para uso médico ni veterinario; productos quimicos
para uso agricola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; yeso para ser utilizado como
fertilizante *, existe una identidad y relacién plena en cuanto a la clase y la cobertura de los productos de la
marca solicitante y las marca base de rechazo, —-----rmrmmmmmmr e

Conforme al principio de especialidad, la identidad de la clase no resulta por si sola determinante; sin
embargo, cuando ademas existe afinidad objetiva entre los productos comprendidos en la cobertura, el
riesgo de confusion adquiere mayor intensidad. Por tanto, la identidad de productos entre las marcas en
pugna podria generar confusion en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la
nueva solicitud y podria contribuir a la percepcion de una relacion entre ambas marcas.-----------=+=---o-o---

Que, ésta Direccion estima que, ademas del Art, 62 de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociaciéon con esa marca,
situacién que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comn, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
1 et e s et e e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién miés
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusién de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera™, .-«-«-==-s=ssssesm e mn e e

Que, ahondando aun mas en el analisis, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHQ 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 prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o bisica que impide esta clase de
coexistencias, no es la tinica.™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizds la mas
habitual en los casos de confusién. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus”
(524), "Breton" y "Ereton” (332), "Méxima" y "Maxim’s" (537)." De ello se colige que es j i
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.----=-=sssseeeeeSgee oo decnnnnnnn.

-
' Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2005,

* “DERECHO DE MARCAS" - [orge Otamendi, 9* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
" *DERECHO DE MARCAS® - [orge Otamendi. 97 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007 il
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 842 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TV TERRA
VERDE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 96300/2024, SOLICITADO POR PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ.--

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. ~=sseerereemensecmac e e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo
“TERRAVERDE" y la solicitud de registro de la marca TV TERRA VERDE", se evidencia que la marca base del
rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a
s T T L

TERRAVERDE (solicitada)
TV TERRA VERDE (marca base de rechaza)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas podria causar confusion en el piblico consumidor.------------sessmeeeeeee e

La marca solicitada TV TERRA VERDE es una marca figurativa en cambio es de suma importancia
destacar que la marca registrada TERRAVERDE es una marca mixta; en cuya etiqueta se evidencia la
extrema similitud fonética y ortografica, con la marca solicitada, como se puede cotejar a continuacion:-««---

Marca solicitada Marca oponente

Denominativa

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la glage 37 con la cobertura de servicios
de: “Construccién de viviendas, edificios, casas, obras civiles; nombre de edificios y condominios®, mientras
que la marca en tramite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase
36: “administracién de negocios financieros; servicios inmobiliarios; alquiler de bienes inmuebles; servicios
de agencias inmobiliarias; corretaje de bienes inmuebles”, existe una relacion directa en cuanto a la
cabertura de los servicios de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podria generar
confusion en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podria
contribuir a la percepcion de una relacion entre ambas marcas.--«««=s=s=ssessesemsmmmmn e

Que, ésta Direccion estima que, ademas del Art. 62 de la Ley N® 1294/98 mencionado porebA-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o serviciag, bparajproductos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa

\
Jlf-‘f#rl.ll acral de P dad
Diree "1}‘-1 onil de Piagledad lavelicin



DIRECCION MACIOMAL DE

4 % PROPIEDAD (‘,*} GOBIERNO bt | PARAG ﬁ.l
EE\IM"I;E;E{‘,TUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N° 1 O 8 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 842 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TV TERRA
VERDE, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 96300/2024, SOLICITADO POR PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ.--
24 SEP g

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por derecho propio y bajo patrocinio de abogado de
PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ contra la Resolucién N° 842 de fecha 31 de marzo de 2026, dictada por
I3 Direccion de Marcas, ¥i--==-===esessemmm e s

RESULTA:

Que, en fecha 09 de abril de 2026 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado
PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 842 de
fecha 31 de marzo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas, «---«---====ssssmssmmmmmm e aacaaa

Que, en fecha 25 de mayo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelaciéon
L g e H e (Bt

Que, en fecha 19 de junio de 2026, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado PEDRO JULIAN
ROMERO MARTINEZ expresa agravios; y esta Direccién llamé autos para resolver en fecha 26 de junio de
T e B B S AR B B

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (..} Que, habiéndose realizado la btisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2020-2048908
“TERRAVERDE", clase 37 Registro 520794 Titular Pedro Daniel Jara Aceval [PY]. Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en las clases
relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores .- por lo que de conformidad al articulo
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 1o Solicitado " -=-==-«ssssessmmmmmmssmsiii i

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) ..Consideramos sin embargo que
los argumentos expuestos no son suficiente para que prospere dicho rechazo, desde el momento que las
marcas se encuentran en clases distintas, por lo que, no existe el menor riesgo de asociacién o de confusién
exigida por la ley para que ningtin rechazo proceda.//..En el sentido indicado precedentemente, la marca
como antecedente se encuentra inscripta en la clase 37, y la solicitada por mi persona en la clase 36, que
contundente nuestra legislacion marcaria dice: “El registro de una marca se concedera para una sola clase
de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases de requiere una solicitud
independiente para cada una de ellas(...) . - «==««sse e

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

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacié
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de congi
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, ts
derecho a CONSLItUIT UNA MATCA, ==========ssssmmsmmmmsnrrm s mr s s em s sne s s s s s s s nm en -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 842 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TV TERRA
VERDE", CLASE 36, EXPEDIENTE N® 96300/2024, SOLICITADO POR PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ.--

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “TV TERRA VERDE",
clase 36, Expediente N® 96300/2024, snilntada a nombre de PEDRO JULIAN

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

Art, 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 842 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TV TERRA
VERDE", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 96300/2024, SOLICITADO POR PEDRO JULIAN ROMERO MARTINEZ.--

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 comin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
B PR B oo i oo e e e e o S

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fonde la segunda puede ser una imitacion de la Primera’™, -« « e s e

Que, ahondando atin mas en el analisis, 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 estd en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mds confundible que una marca idéntica.
La prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
coexistencias, no es la tnica.™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizds la mas
habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes, Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus”
(524), "Breton” y "Ereton” (532), "Maxima" y "Maxim’s" (537).” De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.- oo

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 Articulo 22 inciso f)
y Articulo 67 de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
m!ﬁmas, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 842 de fecha 31 de marzg
Direccion de Marcas,--«-=+=-===ssssssssmssmnnsmmsmmaamaccnn e

' Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria v Comercio. Colombia, ; " Abg. Clandiy Pamela Cristalc
? “DERECHD DE MARCAS™ — Jorge Otamend), 9° Ed.. CABA. Abeledo Perrot, 2017 z = {‘.-' “"::-'t trdGenceal latering
' “DERECHO DE MARCAS" - [orge Otamendi. 9* Ed.. CABA. Abeledo Perrot, 2017 6o N Dicecciin Gemelbl e Progicdsd foduen
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*° 3077 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LAVA",
CLASE 35, EXPEDIENTE N* 54037/2024, SOLICITADO POR UNIQUE SHIELD SDN BHD,-===s=sssssssssanssassnsnss

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 8 COTSHTUIN NS MANEE. » e s s e e oA m o s mm e st e

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonéfico, entre la marca base de rechazo “BLACK LAVA
BLACK TOBACCO" y la solicitud de registro de la marca “LAVA”, se evidencia que la solicitante reproduce la
misma palabra que posee la marca registrada en su denominacion, siendo asi idéntica a la marca
antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas
METICT O A A === === m o == e e e e e e s e aa s s s aae S e s Naas SR AEAL S SEasiEELEEaTEEETAEESEEEEsaEEETasTEEEseTee==

*LAVA" (marca solicitante), y
“BLACK LAVA BLACK TOBACCO" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico consumidor.----------===-=sssaermomennaee

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la glase 34 que protege los siguientes
productos: “‘EXCLUSIVAMENTE TABACOS.- (SE REIVINDICA LA ETIQUETA TAL CUAL ESTA PRESENTADA
OBSERVACION: NO SE REIVINDICAN LAS PALABRAS POR SEPARADO SINO LA DENOMINACION EN SU
CONJUNTO. NO SE REIVINDIA LA PALABRA BLACK Y TABACCO)" mientras que la marca en trimite de
registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de glase 34, la cual comprende:
“Vaporizadores para cigarrillos electrénicos y dispositivos electrénicos para fumar; vaporizadores orales para
fumadores; tabaco, crudo o elaborado; productos de tabaco, incluidos cigarros, cigarrillos, cigarritos, tabaco para liar
cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco para rapé, cigarrillos con o sin filtro; sustitutos del tabaco
(que no sean para uso médico); cigarrillos que contienen sucedineos del tabaco (que no sean para uso médico);
articulos para fumadores, incluidos papel y tubos para cigarnillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarrillos y
sus estuches (que no sean de metales preciosos) y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, puntas
para cigamillos, encendedores; cerillas; palitos de tabaco, productos de tabaco para calentar, dispositivos
electrénicos y sus piezas para calentar cigarrillos o tabaco; aromas (excepto aceites esenciales) para tabaco; aromas
(distintos de los aceites esenciales) para su uso en cigarrillos electrénicos; soluciones liquidas para uso en cigarrillos
electrénicos; dispositivos electronicos para fumar; Cigarrillos electrénicos; cigarrillos electrénicos como sustitutos
de los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrénicos para la inhalacion de aerosoles que contienen nicotina;
dispositivos de vaporizacién oral para fumadores, productos de tabaco y sustitutos del tabaco; articulos para
fumadores de cigarrillos electrénicos; extintores para cigarrillos y cigarros calentados, asi como para tabaco en rama
calentado; pitilleras electrénicas recargables; Maquinas de bolsillo para liar cigarrillos®. Las marcas analizadas no
solo presentan similitud grafica, debe sumarse el hecho de que si bien la marca solicitada se encuentra en ]a
misma clase de la marca base de rechazo, la marca solicitada pretende proteger productos de:
tabacalera y a la industria de mspumnvoﬁ electronicos y de consumo, lo que podria genefar confugic
momento de seleccionar el servicio o al prestador del mismo, dado que pues se dipigen !ﬁl-i:.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 3077 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LAVA",
CLASE 135, EXPEDIENTE N° 54037/2024, SOLICITADO POR UNIQUE SHIELD SDN BHD.----

Asuncion, 2 § SEF 2008
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma UNIQUE
SHIELD SDN BHD contra la Resolucion N° 3077 de fecha 21 de octubre de 2025, dictada por la Direccion de
Marcasq !l"; ............................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma UNIQUE
SHIELD SDN BHD e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N°® 3077 de fecha 21 de octubre de
2025, dictada por la Direccion de Marcas, === ====s==sesmmsam s

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElACION NI PUESEO. === e

Que, en fecha 25 de noviembre de 2025, el representante convencional de UNIQUE SHIELD SDN BHD
expreso agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 01 de diciembre de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(...) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1782615
Denominacion BLACK LAVA BLACK TOBACCO (Clase 34 Registro 478284 Titular Importaciones Star Midia
5.A. (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores .- por lo
que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado™------==-===ssseeeeee

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) En primer lugar, en lo que
respecta a la conformacion grifica de las denominaciones, la solicitud presentada por mi mandante fue
formulada bajo la denominacion de “LAVA”; constituyéndose asi a una ‘denominacién simple’, por su parte,
la marca antecedente se conforma de la siguiente forma: ‘BLACK LAVA BLACK TOBACCO', viniendo a ser
esta una 'denominacion compuesta’, la misma esti conformada por la palabra BLACK junto con los
términos LAVA BLACK TOBACCO, siendo mucho mds extensa y contando con una raiz completamente
diferente a la marca solicitada por mi mandante y el hecho de coincidir en el término LAVA no las hace
idénticas o confundibles, ya que dicho término no puede ser monopolizado por un tinico titular, siendo de
uso comiin..//.. BLACK LAVA BLACK TOBACCO presenta una composicion mucho mas extensa y diferente,
por lo que no puede considerarse que exista confundibilidad entre ambas denominaciones. Asimismo,
debe tenerse presente que la marca solicitada “LAVA" representa en su conjunto una denominacién
suficientemente distintiva. Que, en lo que respecta al plano visual y como se ha hecho diferenciado entre
las marcas en cuestion, ya que la marca base del rechazo, "BLACK LAVA BLACK TOBACCO", cuenta con una
imagen propia y diversa con la cual el ptiblico consumidor podri reconocerla ficilmente, considerindose
que la marca LAVA posee una conformacion propia.(..)" -==«==---=ss-sssssm s e e nes

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sob
interpuesto.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 3077 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LAVA”",
CLASE 35, EXPEDIENTE N* 54037/2024, SOLICITADO POR UNIQUE SHIELD SDN BHD,

Que, ahondando atn mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expresa: “(..) la teoria de la dilucién ha sido creada para defender la relacion marca-producto,
especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras
marcas iguales, el ptiblico consumidor ya no sabri el origen de los productos (..)" ==+===-ssmeenemnammnraeannno.

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca “LAVA" no
podra coexistir con la marca antecedente “BLACK LAVA BLACK TOBACCO", con la cual presenta mas
SeMejanzas que diferenoias. -« cee e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 2°
inciso f) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, «=--------=--

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N°® 3077 de fecha 21 de octubre de 2025 dictada por la
Direccion de Maras. - ==« oses e

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LAVA", clase 34,
Expediente N°® 54037/2024, solicitada a nombred

' OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. sheledo Perrot Lexis Nexis, Argentina. 20012, Sva. Ed. Pag. 458.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3345 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LATAM
ORGANICS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 79351/2024, SOLICITADO POR TRISTAN JOSEPH PEACOCK. ---------

hace; razon por la cual la solicitud pretendida en nuestro comitente, Tristin Joseph Peacock, no puede ser
la excepcién al derecho que le asiste, constituyéndose asi en un signo que retne los requisitos de
originalidad y distintividad que la ley requiere. (... )".-===+=====ssesrmmman bt e et

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

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 visibn en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas.----------

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca “LATAM ORGANICS" fue
presentada para cubrir todos los productos de la glage 03 del nomenclador internacional, que cubre
principalmente los productos cosméticos, preparaciones de tocador no medicinales, productos de
perfumeria, articulos de limpieza, blanqueo y aseo. A los efectos de determinar si la solicitud de registro de
marca “LATAM ORGANICS® resulta genérica para los servicips que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese
sentido, tenemos que dicha denominacion no constituye el nombre habirual con el que se designa a los
productos de la clase 03 del nomenclador internacional.-=«-==s-sssm s

Que, la denominacion solicitada LATAM ORGANICS estd campuesta por dos vocablos, LATAM y
ORGANICS, los cuales podrian ser considerados genéricos pon separado pero que en su conjunto
proyectan una denominacion novedosa y original y alejan cualquier caracter descriptivo o genérico.
Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los 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
- e T e L oL R

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 producte 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 CAraCtErTS IS, M s ses s m s e e s 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 comtin en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segiin la busqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion, se encuentran registradas, las marcas: LATA
Registro N* 446316, a nombre de Laboratorios Temis Lostalo S.A.; LATAM, ctase R A
nombre de Latam Airlines Group S.A.; HORGANIC, clase | Registro N° 531256, a nopk

b
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3345 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LATAM
ORGANICS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 79351/2024, SOLICITADO POR TRISTAN JOSEPH PEACOCK ---------

Asuncion, L& Stf ;_DZE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional TRISTAN JOSEPH
PEACOCK contra la Resolucian N° 3345 de fecha 30 de octubre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas,

)f:_ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional TRISTAN JOSEPH
PEACOCK e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 3345 de fecha 30 de octubre de 2025,
dictada por la Direccion de Marcas. === e

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedit el recurso de
T Lol L L o (T

Que, en fecha 24 de febrero de 2026, el representante convencional de TRISTAN JOSEPH PEACOCK
expreso agravios; y esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 04 de marzo de 2026,------------=--ee-ev

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida 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 1294/95 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
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 1o solcitado (... ) == sess e e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Debemos resaltar que la
denominacién pretendida por mi comitente no es una marca descriptiva o genérica, puesto que la misma se
constituye por dos términos LATAM ORGANICS en inglés, el cual traducido al espaiiol significa ‘Orgénicos
Latam’ y a todas luces se vislumbra que dicho término no describe de manera alguna los productos que se
pretenden amparar en la clase 03 y por ende no resulta ser genérico para la clase. En consecuencia, se
podria decir que la denominacion pretendida no es descriptiva y ni siquiera evocativa en ningun sentido en
relacion a los productos de la clase 03 y como es sabido, las marcas evocativas son legalmente aceptadas,
bajo el tnico riesgo que asume su titular de que la fuerza marcaria es mas débil que otras dentro del
mercado. Cabe destacar que las palabras “LATAM ORGANICS" no pueden ser consideradas como
descriptivas o indicativas para el comercio, ya que el puiblico consumidor de nuestro pais no tiene porque
asociarlo con un determinado articulo de clase alguna.//.Que, no debemos pasar por alto que esta
Administracién ha concedido registros cuyas denominaciones contienen integramente dichos términos,
sin considerarlas como genéricas o descriptivas, en diversas clases; por lo tanto, mi principal no puede ser
la excepcién a la regla aplicada, debiendo de prosperar su marca como registro conforme a derecho ..//.. De
esta manersa, haciendo una lectura rdpida de los argumentos Esgnmﬂdas preeeden temente _:.r aten dlendu el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3345 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LATAM
ORGANICS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 79351/2024, SOLICITADO POR TRISTAN JOSEPH PEACOCK.---------

Ramirez Benitez y Ramon Mallen Carrizosa; 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, «--=-«=ssseesemen e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién 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, «--s«ssseeeeee

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 3345 de fecha 30 de octubre de 2025 dictada por la
DIreccin de Maras, == --=-s s e

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “LATAM
ORGANICS", clase 03, Expediente N® 79351/2024, solicitada a nombre de TRISTAN
JOSEPH PEACOCK. ---=--==mmmmmsmmmmrmsmssmem e e e s

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N® 477 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1406 DE
FECHA 130 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIQUID X", CLASE 34, EXPEDIENTE N* 111110/2018, SOLICITADO
POR FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED. SR Amesesems e st e e en e te e n e s ————————

considerase que el signo pretendido a registro es una derivacion de la otra, por tal motive, el agregado de
LIQUID no le otorga a la marca solicitada suficiente capacidad distintiva.(...) " ===-====s==s=ssssemsemmscacenmnaeee

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..)Como se puede observar, al
confrontar visualmente ambas marcas, resultan evidentes las diferencias graficas y ortogrificas entre ellas.
La existencia de un elemento comiin no significa necesariamente que las marcas sean confundibles como
se afirma en la citada resolucién, y por lo tanto, no es 6bice para la concesion del registro de la marca
LIQUID X a nombre de mi mandante. Ademds de las diferencias grificas y ortogrificas expuestas
precedentemente, las diferencias fonéticas también son apreciables al pronunciar una denominacién a
continuacion de la otra (LIQUID X /X)) (... ) . ==rsesmmmemm e e e

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion 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 CONSHLUIT UNa MarCa, ===s=sssess s e s et s s e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “LIQUID X" y la marca base de rechazo *X® -----+----smmrmmrmmmrrnanans

Que, realizando el cotejo ortografico, se advierte que las marcas confrontadas presentan coincidencia
en el elemento “X", presente tanto en la marca solicitada “LIQUID X" como en la marca base de rechazo *X".
No obstante, dicha coincidencia no resulta suficiente para generar riesgo de confusion, toda vez que la
marca solicitada incorpora el vocablo “LIQUID®, elemento que le otorga una estructura y extension
diferentes respecto de la marca base de rechazo. En consecuencia, consideradas en su conjunto, las
denominaciones producen una impresién visual diferenciada, disminuyendo la posibilidad de que el
consumidor medio pueda confundirlas o asociarlas con un origen empresarial comin. La diferencia visual
senalada puede apreciarse en el SIGUIENTE COTEJO: =====ssmmsssrss et

LIQUID X (marca solicitada) y;

X (marca base de rechazo)

Que, asimismo, desde el punto de vista fonético, se advierte que la incorporacién del vocablo
"LIQUID" en la marca solicitada introduce wuna estructura silabica y una secuencia sonora
considerablemente mas extensa respecto de la marca base de rechazo *X". En efecto, mientras ]a marca
solicitada presenta una prununclacmn ::crmpuesta por la sucesion de sus elementos l'
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N* 477 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020 Y N*® 1406 DE
FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIQUID X*, CI.ASE 34, EKPEDIENTE N' lllllﬂflﬂll SOLICITADO
POR FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED.------========--

Lk
aLl

Asuncion, 7 |

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FLAVOUR
WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED, contra las Resoluciones N° 477 de fecha 20 de Febrero de 2020 y N°
1406 de fecha 30 de Agosto de 2021, dictadas por la Direccion de Marcas, y; -------=-----==-===msmmsmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Mayo de 2020 se presenta el representante convencional de FLAVOUR
WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED e interpone Recurso de Reconsideracion en contra de la Resolucion N°
477 de fecha 20 de Febrero de 2020, dictada por la Direccion de Marcas.---+===-==+==-ssssrmrmmmrmmsmmmennnna e

Que, por Resolucion N° 1406 de fecha 30 de Agosto de 2021 la Direccién de Marcas confirmo en todas
sus partes la Resolucién N2 477 de fecha 20 de Febrero de 2020, —--------===smmmmmmommmmm e

Que, en fecha 03 de Enero de 2021 se presenta el representante convencional de FLAVOUR
WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 477 de
fecha 20 de Febrero de 2020 y N°® 1406 de fecha 30 de Agosto de 2021, dictada por la Direccion de

Que, en fecha 12 de Junio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
jnterpuegtu_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 09 de Marzo de 2022, el representante convencional de FLAVOUR WAREHOUSE
HOLDINGS LIMITED expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de Marzo de 2022.------------==ss-smsmmmmmmmmmsece o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 477 considera que: “(..)Que la solcitud de registro de la marca "LIQUile X" ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiendose realizade la busqueda de
a,itecedentes de la citada marca, se ha constatado la existes, la en dicha clase de la marca "X", registrada con
el niimero 446932 en fecha 6 de Octubre de 2017 a favor de PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Comentario:
Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacitica, 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.(...)"-=====+=ssmsssansrmsmmnsmmmmianinannnncanns

Que, la Resolucién N° 1406 considera que: “(...)Que, corresponde a ésta Direccién estudiar sobre la
w'abﬂidad o no del recurso de reconsideracion, analizados los argumentos -:fef recurrenre SJ' bien la marca

replica de manera integra en la marca base del rechazo, X, y :tenianido eh cuetits que am h&s p "en ocen a la
misma clase, la posibilidad de asociacién o confusién para el consumidor persiste debidp *\'{E e podria
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N* 477 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020 Y N*° 1406 DE
FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIQUID X", CLASE 34, EXPEDIENTE N® 111110/2018, SOLICITADO
POR FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED. ===sssssessssssssomsasenmnnnsmmasnmnnnaacas

modifica sustancialmente la percepcion fonética de la marca solicitada, generando una impresién sonora
de conjunto diversa y disminuyendo la posibilidad de que el consumidor medio pueda confundir o asociar
ambos signos con un mismo origen empresanial, —=--s==sssss e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por efemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sflabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN [...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan més al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una

s:m;f.trud vis uaf menor que Iﬂs elementos que aparecen a! comienzo, Wﬂlﬂ&ﬂm@m&

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

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N* 477 de fecha 20 de Febrero de 2020 y N® 1406 de
fecha 30 de Agosto de 2021, dictadas por la Direccion de Marcas. --------===-srsemneesnne

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “LIQUID
X", clase 34, Expediente N°® 111110/2018, solicitada a nombre de FLAVOUR

_,_,-'-"'_'_

! Direccion MNacional de Propiedad Intelectual (DINAP), Directrices para ef examen de marcas en Paraguay, pp. 147, 266 ¥ 298 . Disponible en;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 314 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FOSFOMICIN *, CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 101101/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A..-----------

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca “FOSFOMICIN", clase 05, con la oponente
*FOSFOTRICIM" clage (5. mserremsrmrseasnmeannnne snmns cmsnsmansrammnn s s mn s e oma s o e e e st

FOSFOMICIN (marca solicitada) y,

FOSFOTRICIM (marca oponente)

Que, analizando los aspectos ortografico y fonético de la marca solicitada “FOSFOMICIN " frente a la
marca oponente “FOSFOTRICIM", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento
inicial “TRI*, presentan diferencias relevantes en su composicién y terminacion. En efecto, la marca
solicitada culmina en “MICIN®, mientras que la oponente lo hace en *TRICIM®, circunstancia que determina
una configuracién grafica y una sonoridad final claramente diferenciadas, incidiendo directamente en la
forma en que ambas denominaciones son percibidas y pronunciadas.------------=--s-smommmsosnn s

Que, sobre el alcance de la proteccion marcaria, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no
protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” Conforme
a este criterio, la proteccion se extiende al conjunto del signo y no a sus elementos considerados
aisladamente. En el presente caso, el elemento “FOSFO", por constituir un término de uso comin y
frecuente en el lenguaje técnico y farmacéutico, no puede ser objeto de apropiacion exclusiva, por lo que
su presencia coincidente en ambas denominaciones no resulta suficiente para determinar, por si misma, la
confunidibilided de los B0 i e e R R R e e e e i

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe
efectuarse atendiendo a la impresion de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la
comparacion aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi sefiala: “..En
principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y nos sus partes integrantes separadas en forma
arbitraria (747).". Bajo esta perspectiva, las diferencias existentes entre “FOSFOMICIN " y “FOSFOTRICIM",
particularmente en sus terminaciones *MICIN® y “TRICIM®, permiten distinguir suficientemente ambas
denominaciones en los planos ortografico y fon@tico.-«=-x-sesssemmrm e e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: *(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del niimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las s:fab.as
comunes rew.sre una espemaf importancia al comparar marcas fanen-:‘amenre ya que una similite

signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferenre w0
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anter ENOSA
posterior ALEQSAN (. ) i rermsreresr et st e e e el e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 314 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "FOSFOMICIN ", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101101/2019, A NOMERE DE QUIMFA S.A..-----=-----

r
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i I CFT &
ﬁsun{:]gn_ 2-! QUi L

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CORPORACION
PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A (CORPEXIM S.A)) contra la Resolucion N® 314 de
fecha 17 de Mayo de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;--------=--s=sszseeaereaeee

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Junio de 2022 se presenta el representante convencional de CORPORACION
PARAGUAYA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A (CORPEXIM 5.A.) e interpone Recurso de Apelacion
en contra de la Resolucién N° 314 de fecha 17 de Mayo de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios Litigios0s. «===-smcsrrmremrmee e e e s

Que, en fecha 21 de Mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
Loy T

Que, en fecha 25 de Julio de 2022, el representante convencional de CORPORACION PARAGUAYA DE
EXPORTACION E IMPORTACION S.A (CORPEXIM 5.A.) expresd agravios; en fecha 07 de Septiembre de
2022 el representante convencional de QUIMFA S.A. contesta la expresion de agravios. Esta Direccion
General llamé autos para resolver en fecha 27 de Septiembre de 2022.---------ssremmrmnm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (.. )Que, las denominaciones enfrentadas hacen alusion al
compuesto quimico que la componen, FOSFO, siendo el mencionade compuesto de use comuin, ya existen
varias denominaciones registradas con dicha particula coexistiendo en el mercado y sin ocasionar ninguna
confusion entre las mismas. Que, el andlisis se debe realizar de forma conjunta y no de manera separada,
siendo las marcas enfrentadas totalmente disimiles en los planos grificos, fonéticos y ortogréficos,
FOSFO-MICIN y FOSFO-DOM, FOSFO- TRICIM.(...}-=======sssssransmmn et e s s s s s

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(..)Como podrad verificar la Sra.
Directora, la marca solicitada contiene 10 letras y la marca oponente 11 letras, de las cuales 9 letras son
IGUALES, compartiendo al iniciar la particula "FOSFO', continuando en el mismo orden comparten la
particula "ICI', y a pesar de que la contraparte cambié de lugar la letra "M", no logra en absoluto la
distintividad necesaria. Ademas, debemos resaltar que ambas marcas terminan en consonantes que
presentan similitud fonética, en este caso la "M" y "N" por lo que debe preponderar los elementos

L

semejantes antes que 0s diferenciadores. (... ). === =ss e

Que, contesta la expresion de agravios QUIMFA S.A. y, entre otros argumentos, expresa: “En
conclusién, si la marca oponente coexiste con otras marcas que poseen la misma palabra e incluso en su
totalidad a la palabra FOSFO, no vemos por qué no podria coexistir también con la marca de mi
representada. Asimismo, el oponente no puede monopolizar un términe de uso comtin al impedir el uso
del mismo en este sentido invoco el Articulo 16.- Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo
compuesto por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderi a los elementos
contenidos en ella que fuesen de uso comtin o necesario en ef comercio.(...). === B

consecuente coexistencia o no de las marcas FOSFOMICIN (solicitada en. clase 05y marga
FOSFOTRICIM (registrada en clase 05).--«---=-ssemcesmmmemm ey e 20N RE. o2
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 314 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FOSFOMICIN *, CLASE 05, EXPEDIENTE N*° 101101/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A. ~-=-ssex--

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
“FOSFOMICIN ", (solicitada) “FOSFOTRICIM" (oponente), comparten la silaba “FOSFO", existen otras
marcas registradas dentro de la misma clase 03. En ese sentido, segun la buisqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucién, ademas de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran
registradas las siguientes marcas: FOSFOMENTAL, clase 05, Registro N® 629686 a nombre de CIENTIFICA
RAGUSA S.A.; FOSFO-BELL, clase 05, Registro N° 631653 a nombre de GUAYAKI S.A.; FOSFONEURIN, clase
05, Registro N* 617248 a nombre de BILAC S.A..; FOSFOSAN, clase 05, Registro N® 617676 a nombre de
VIRBAC S.A.; FOSFOSOL, clase 05, Registro N® 539713 a nombre de Index S.a.c.i.; extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente.--------=ssseemmmmcances

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

Que, 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 pablico consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante “FOSFOMICIN ", es una denominacién novedosa, y al
NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros
que abarcan coberturas de productos en dicha clase.--------=-==s=rrrmmrrmmmrr e e

Que, ademas, tratindose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que
el consumidor suele prestar un grado de atencién mayor al momento de su adquisicién, particularmente
cuando se trata de productos medicinales, circunstancia que constituye un elemento adicional a
considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusion, —-----=sseseeramnnananan.

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 314 de fecha 17 de Mayo de 2022 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigios0s. —-=-=--sesem s e e

Art, 29 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de arca
“FOSFOMICIN ", clase 05, Acta N® 101101/2019, solicitada a nombre S.AL-—5--

Art, 32 NOTIFIQUESE por Cédula.---===-===s=sssesrraesns
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 920 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RESERVA
DEL YBYTYRUZU", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09344/2022, SOLICITADA POR AZCE EMPRENDIMIENTOS
SOCIEDAD ANONIMA. —-----

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 consttuir UNA MAFCA. ====cessessmmmmm e s mm s s san A sm s m b s mse s n s rn s e s m e s e am s nam e e e

Que, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la marca solicitante pretende obtener la
cobertura para servicios de la clase 41, especificamente: “Educacién; formacion; servicios de
entretenimiento; actividades deportivas y CUlfurales,” -==«=«=s===ssssssmassmmernnmeeensenaee e

Que, la denominacion *RESERVA DEL YBYTYRUZU" se encuentra compuesta por tres palabras que,
consideradas en su conjunto, hacen referencia a un espacio natural destinado a la conservacion y
recreacion en el departamento de Guaira. Destaca principalmente la expresion “RESERVA", que alude a un
territorio sujeto a proteccion legal, con el objeto de preservar sus recursos naturales, flora y fauna. Por su
parte, la expresion “DEL YBYTYRUZU" cumple una funcion complementaria, al identificar la ubicacion
geogrifica del espacio referido.-====ssrssssesssssssssmmernmesmsnrsnssassner e s s e e e

Que, de la denominacion solicitada “RESERVA DEL YBYTYRUZU", corresponde senalar que la misma
hace referencia a la reserva ubicada en el departamento de Guaird, esta reserva protege uno de los paisajes
mas impresionantes del Paraguay: la cordillera del Ybytyruzi. Con una superficie de més de 24.000
hectareas, es un refugio de bosques, cerros y saltos de agua que alberga una rica biodiversidad y especies
emblemiticas de la regiim |osmssememme e e

Que, en tal sentido, la denominacion “RESERVA DEL YBYTYRUZU" no aporta suficiente fuerza
distintiva al signo solicitado, toda vez que identifica un espacio natural determinado, cuya naturaleza y
caracteristicas guardan estrecha relacion con los servicios de educacion, formacion, entretenimiento y
actividades deportivas y culturales comprendidos en la clase 41. En efecto, la denominacién evoca de
manera directa el lugar geogrifico y el entorno natural al que se encuentran vinculadas diversas
actividades de caricter educativo, cultural, recreativo y deportivo, susceptibles de desarrollarse en dicho
espacio o relacionadas con su conocimiento, conservacion y aprovechamiento. Por tanto, los elementos
que conforman el signo no resultan suficientes para conferir un caracter distintivo autonomo, al limitarse a
identificar o evocar un lugar concreto y las actividades que naturalmente pueden asociarse con este. En
consecuencia, considerada la denominacién en su conjunto y en relacion con los servicios solicitados, no
se advierte en ella un componente suficientemente original que permita al piblico consumidor identificar
un determinado origen empresarial y diferenciar tales servicios de los ofrecidos por otros prestadores del
DUATNG SSCIOL: m=sesnszmesrnnmanssernsnaessrnemmen e e e e e e e A s e pR TR RO RS

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

Que, ésta Direccion estima que, ademas de la prohibicion mencionada por el .ﬂrﬁu.u. la solicitud
igualmente se opone igualmente a lo previsto en el inc. e) del Articulo 22 de la Ley N® 1294/98 quedlispane:
“..los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion dek ;
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir algunaca

riid = ; (0
Producto 0 SEIVICID..".-====-=====nrmmn e e e et et e e s AL
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 920 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RESERVA
DEL YBYTYRUZU", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 09344/2022, SOLICITADA POR AZCE EMPRENDIMIENTO
SOCIEDAD ANONIMA. —---=--=-smccceooeccnncaaaniaannns e semessssrssmmsesenns -

. i

Asuncion, i CEE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AZCE
EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolucion N® 920 de fecha 08 de Junio de 2023,
dictada por la Direccion de Marcas, y; —=-=s=ssseseems s

RESULTA:

Que, en fecha 08 de Agosto de 2023 se presenta el representante convencional de AZCE
EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 920
de fecha 08 de Junio de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, -==-=--===-==smsemssmes e

Que, en fecha 07 de Diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
1 4

Que, en fecha 07 de Febrero de 2024, el representante convencional de AZCE EMPRENDIMIENTOS
SOCIEDAD ANONIMA expreso agravios; y esta Direccion General llamo autos para resolver en fecha 12 de
B D e B o e e e e S Gl i i o i e e e e s A e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (... )Que la solicitud de registro de la marca RESERVA DEL
YBYTYRUZU ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 4. 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. b) ..
los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demas
personas juridicas de derecho publico y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por
ellas mismas, La denominacion se considera sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea
proteger. La Cordillera del Ybytyruzii esti constituida por una serie de serranias situadas en Jlos

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: “(...)Es
muy importante sefialar que la denominacion que se pretende registrar protege la reserva de recursos
manejados Ybyturuzu, no precisamente reserva del Ybyturuzu. La reserva de recursos manejados
Ybyturuzu conserva una muestra representativa de la ecorregion bosque atlintico alto Parand y su acervo
cultural, manteniendo los paisajes tipicos de la cordillera del Ybyturuzu en base al manejo sustentable de
sus recursos naturales con la decisiva participacion de los actores locales y nacionales. Por lo tanto, no
existe posibilidad de confusion en ese Sentido.(...). "=--=======s==mssmmme e e

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesién del registro de una solicitud de marca, no sélo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no’se enguentre inmerso

LA e
i g BT fLkmrerin
4 ) Mirecet il de Frfiedid Induer:
.\-.-_;-- ]4@&1 sal v Peodaednd Poni s



DIRECCIHON NACIONAL DE

4% PROPIEDAD @GDBIERNDI}EL PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY :
1088
Resolucion N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 920 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RESERVA
DEL YBYTYRUZU", CLASE 41, EXPEDIENTE N*® 09344/2022, SOLICITADA POR AZCE EMPRENDIMIENTOS
SOCIEDAD ANONIMA. —-=-sssmesmmemn st e

Que, ahondando ain mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuil es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca serfa enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendri en su
conformacién algun elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio ptiblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.”. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “fas designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” -------------eeeeeeevo

Que, la denominacion cuyo registro se solicita *RESERVA DEL YBYTYRUZU", incurre en la
descripcion y calificacion de los servicios ofrecidos (Prohibicion establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley
de Marcas). En ese sentido, ;qué distintividad ostentaria para constituirse en marca y poder distinguir a los
servicios ofrecidos cuando en su denominacién simplemente lo describe y califica? Ademas, si esta
Direccion, autorizase el registro en esas condiciones, estaria concediendo un injusto privilegio a un titular,
mostrando una aventajada supremacia al obtener una marca que califique a sus servicios, acarreando con
ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los
servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad son factores
determinantes, como lo es el imbito de la salud, ----===-=emm e e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 920 de fecha 08 de Junio de 2023, dictada por la
Direccion de Marcas, =« s s e

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *RESERVA DEL
YBYTYRUZU", clase 41, Acta N® 09344/2022, solicitada a nombre de AZCE

Art. 32 ey 6] O — A 1

Direcciindiraenl r Propjeded ladwiarial
Diseeebed®aciseal &2 Frophedsd Inrelesrg

 *DERECHO DE MARCAS™ — Jorge Otamendi, 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pag. T6.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1432 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “"DEMENTOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 18457/2023, SOLICITADO POR NEW
AGROS.S. - e e s rmemenes

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de WARNER BROS.
ENTERTAINMENT INC., y manifiesta: *(...JNada mas alejado de la verdad, ya que el término DEMENTOR no
es una palabra reconocida en ningtn idioma moderno y se asocia exclusivamente en la mente de los
consumidores con la franquicia "Harry Potter”. Dada la amplia popularidad del contenido relacionado con
el entretenimiento entre el piblico consumidor, una prictica comuin para los propietarios de contenido de
entretenimiento, programacion, peliculas y personajes es explotar comercialmente la popularidad de sus
simbolos, nombres, personajes y elementos bien conocidos en conexién con una amplia gama de
mercancias y servicios; de hecho, el publico ha llegado a esperar tal explotacion. Como creador de
contenido de entretenimiento, Warner Bros. explota sus conocidas propiedades de diversas formas, como
el nombre y la imagen del Dementor. Estos usos adicionales comprenden una amplia gama de productos
de consumo autorizados, que incluyen ropa, juguetes e incluso productos alimenticios. Como
consecuencia, es claro que ambas denominaciones dejan una impresion sumamente confundible en el
publico consumidor, ya que ellas son IDENTICAS desde los planos grifico, ortografico y fonético. (...)" —--

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, siendo la impresion de conjunto que ellas producen
el criterio que debe primar al momento de determinar la existencia o no de posibilidad de confusion entre
las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe o no
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “DEMENTOR" y la oponente
o I e e e

Que, efectuado el cotejo desde los aspectos ortogrifico y fonético, se advierte que ambas
denominaciones presentan identidad absoluta, al reproducir integramente el mismo elemento
denominative “DEMENTOR®, coincidiendo tanto en su composicion grafica como en su pronunciacion y
sonoridad. En consecuencia, no se advierten diferencias de caricter ortografico o fonético que permitan
establecer una diferenciacion suficiente entre los signos confrontados.---«-=sss e

DEMENTOR (solicitada), v
DEMENTOR (oponente)

QQue, del analisis integral de los signos confrontados, se advierte que la marca solicitada
“DEMENTOR" resulta idéntica en su aspecto denominativo a la oponente “DEMENTOR", al reproducir
integramente su estructura y composicion. Cabe senalar, asimismo, que la solicitud de autos corresponde a
una marca denominativa, sin elementos graficos o de disefio que aporten distintividad adicional, por lo que
no se advierten elementos que permitan diferenciarla de la oponente ni neutralizar la identidad existente
T O e e e it e i v s

Que, en relacion con lo expuesto, corresponde considerar asimismo el reconocimiento que posee la
denominacion *“DEMENTOR®, por cuanto se encuentra vinculada con la saga de siete novelas de "Harry
Potter”, escrita por la autora hntamca] K. Rowling. En dicha obra, el "DEMENTOR" una de Ias crmuras mas

! bt psc e haervpotter goon s (gt 1l craptures deenio




DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD % GOBIERNO orr | PARAGUAI
!EEE};ECTUAL PARAGUAY | REKUAI

neoe
Resolucién N"_i_'ﬂ_i oY

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1432 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N*® 18457/2023, SOLICITADO POR NEW
AGROSS.. — .

Tds Y

Asuncién, 4 4 of

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de NEW AGRO S.S.
contra la Resolucion N2 1432 de fecha 19 de Diciembre de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Litigios0s, ¥ ===s===sssssesmsnssmamnmnserissaan s se s snssianns e te s e n s s s s n s s e e n s s et e e e s

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Febrero de 2025, se presenta la representante convencional de NEW AGRO 8.8. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 1432 de fecha 19 de Diciembre de 2025, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=-=-----==csmmmre s o e

Que, en fecha 07 de Mayo de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
g 1 o o R

Que, en fecha 16 de Julio de 2025, el representante convencional de NEW AGRO S.5. expreso
agr—ayici ............................................................................................................................

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2025, se presenta la representante convencional de WARNER
BROS. ENTERTAINMENT INC., y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion General tiene
por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Septiembre de 2025.------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)Que, analizadas las constancias de autos se
advierte que entre las marcas DEMENTOR (solicitada) y DEMENTOR (oponente) existen posibilidades de
confusion entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares,
lo que podria causar confusion en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el analisis de las partes de los
signos en pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan
un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una marca por otra)
como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).(...)." —-==---===sescsnszzn

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(...)Serfiora Directora, la distintividad
el hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sea la palabra DEMENTOR, no es razén suficiente ni
valedera para impedir el registro de la marca solicitada, dado las diferencias de clases que existen entre
ambas denominaciones ademas, se sostiene que la marca solicitante goza del elemento de distintividad
necesario que impediria al consumidor entrar en confusion, por tanto, se concluye sin temor a equivocos,
que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusién ni perjuicio para
que ambas marcas puedan coexistir pacificamente. Al respecto cabe mencionar que las cuestiones
marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un anélisis prudente realizado por
parte del juzgador def cual se torna fmposfb.-'e prem‘nd:‘r de cierta subjet:‘uidad mzanab!e La cuestién de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1432 DE FECHA 19 DE DICIEMERE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 18457/2023, SOLICITADO POR NEW
P V1.0 11 NS — S S S—

Que, habiéndo realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera
que la misma incurre en las prohibiciones establecidas en los Inc. h), i) del Art. 2 de la Ley 1294/98 de
Marcas; en consecuencia, esta Direccién considera que no es viable su registro en esas condiciones, por
tanto, corresponde confirmar la Resolucion dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, —---

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 1432 de 19 de Diciembre de 2025 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LItigiosos. «=--==-s=-s==ssssssmcsomnemnsoene oo cceacaaeeae

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “DEMENTOR?”, Clase 01,
Acta N° 18457/2023, solicitada a nombre de NEW A e SR b u s s e e

Art. 32

‘hthlr:-rl" .:|,| .1': niekid -‘-.'1"-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1432 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DEMENTOR", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 18457/2023, SOLICITADO POR NEW
ABTO BB .oyt bt

Que, en ese sentido, la denominacion "DEMENTOR” presenta un vinculo directo y reconocible con
una obra literaria ampliamente difundida y protegida por el derecho de autor. Al respecto, debe tenerse
presente que la proteccion conferida por el derecho de autor posee caracter internacional, conforme a los
instrumentos internacionales aplicables, y que el nacimiento de dicha proteccién no se encuentra
supeditado al cuamplimiento de formalidades registrales. —--e--ceemr e

Que, en virtud de los articulos 2, inciso h), y 6 de la Ley N® 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, las obras originales del dmbito literario o artistico gozan de proteccién juridica de manera
automatica desde el momento de su creacion, criterio que se encuentra igualmente reconocido en las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, las cuales contemplan expresamente la proteccion de
los personajes de ficcion. Sobre el particular, el vocablo “DEMENTOR” no constituye una expresion de uso
comuin o genérico, sino que identifica a un personaje ficticio concebido por la escritora |, K. Rowling para la
serie literaria y el universo fantastico de Harry Potter, por lo que su denominacién y los elementos que lo
caracterizan se encuentran comprendidos dentro del ambito de protecciéon del derecho de autor, bajo la
titularidad originaria de su aUEOra. === msem e

Que, con respecto a ello, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™
estipulan: “Una accion de oposicién o anulacién del registro de una marca procederia con independencia
del tipo de productos o servicios en los que se use la marca, ya que el derecho de autor permite excluir a
terceros de cualquier explotacion o uso comercial de la obraf...)". En concordancia con lo expuesto, las
referidas Directrices contemplan igualmente: “Del mismo modo, por ejemplo, el nombre “HARRY POTTER"
es el elemento principal de los titulos de una serie de obras literarias y el nombre del personaje principal
dentro de ellas. El titular del derecho de autor sobre las obras podria objetar el registro de una marca que
contuviera ese elemento del titulo o nombre sin la debida autorizacién. Ademds, dado que esa obra puede
considerarse notoriamente conocida, el ambito de su explotacién comercial puede ser amplio y extenderse
a diversos tipos de productos ¥ Servicios(..,) ! —ssmsressmmmm s

Que, en concordancia con la doctrina marcaria imperante: “dunque en principio la esfera de
proteccion de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del
comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay terrntonalidad, pues no es
admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su
domicilio en el pais o en el extranjero. La prueba esti, en que hay que proteger en tales casos no las marcas
en sf sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la
lealtad y Ia buena fe. (..) " == ===smsmre et s s s sne s s s e s s e s e

Que, siendo asi, resulta evidente el grado de proteccion que merecen los derechos emanados del
derecho de autor, como parte integrante de la propiedad intelectual, al punto de que la propia legislacion
marcaria niega aptitud registral a aquellos signos que puedan infringir tales derechos. En ese sentido, el
articulo 2, inciso h), de la Ley N® 1294/98 dispone expresamente: “No podran registrarse como marcas: Los
signos que INFTInjan un derecho de AUEOL... ", «=-=«== == s e

También corresponde sefialar lo dispuesto en Articulo 2°, inciso i) de la Ley de Marcas que prohibe el
el signo pertenecia a un tercero” Al ser el "DEMENTOR" un personaje famoso i

contemporénea, esta Direccion General considera que no corresponde que terceros/que noact
autorizacién formal por parte del autor de la obra pretendan apoderarse de la denominacion,-

e THEEEts |r.,‘l,'.::'1| rul .
# Mireccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPT), Dircctrices pﬂrn el examen de marcas en Paraguay, pp. 343 y 347, Disponibiéiensi; ey rﬂ Y inius
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1433 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “DEMENTOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18460/2023, SOLICITADO POR NEW
AGROSS. mans

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de WARNER BROS.
ENTERTAINMENT INC., y manifiesta: “(...)JNada mds alejado de la verdad, ya que el término DEMENTOR no
es una palabra reconocida en ningun idioma moderno y se asocia exclusivamente en la mente de los
consumidores con la franquicia "Harry Potter”. Dada la amplia poapularidad del contenido relacionado con
el entretenimiento entre el publico consumidor, una prictica comiin para los propietarios de contenido de
entretenimiento, programacion, peliculas y personajes es explotar comercialmente la popularidad de sus
simbolos, nombres, personajes y elementos bien conocidos en conexién con una amplia gama de
mercancias y servicios; de hecho, el piiblico ha llegado a esperar tal explotacion. Como creador de
contenido de entretenimiento, Warner Bros. explota sus conocidas propiedades de diversas formas, como
el nombre y la imagen del Dementor. Estos usos adicionales comprenden una amplia gama de productos
de consumo autorizados, que incluyen ropa, juguetes e incluso productos alimenticios, Como
consecuencia, es claro que ambas denominaciones dejan una impresion sumamente confundible en el
puiblico consumidor, ya que ellas son IDENTICAS desde los planos grifico, ortogréfico y fonético. (...)" —--

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INTETPAUIESH; ~omestmassmnmmsnmtmme renesn s e s st en s s Se s s men seS S na e ss s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, siendo la impresion de conjunto que ellas producen
el criterio que debe primar al momento de determinar la existencia o no de posibilidad de confusion entre
las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe o no
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “DEMENTOR" y la oponente

Que, efectuado el cotejo desde los aspectos ortogrifico y fonético, se advierte que ambas
denominaciones presentan identidad absoluta, al reproducir integramente el mismo elemento
denominativo "DEMENTOR”", coincidiendo tanto en su composicion grafica como en su pronunciacién y
sonoridad. En consecuencia, no se advierten diferencias de caracter ortografico o fonético que permitan
establecer una diferenciacion suficiente entre los signos confrontados,----=--sssseems e

DEMENTOR (solicitada), y
DEMENTOR (oponente)

Que, del andlisis integral de los signos confrontados, se advierte que la marca solicitada
“DEMENTOR" resulta idéntica en su aspecto denominativo a la oponente *DEMENTOR", al reproducir
integramente su estructura y composicion. Cabe sefialar, asimismo, que la solicitud de autos corresponde a
una marca denominativa, sin elementos grificos o de disefio que aporten distintividad adicional, por lo que
no se advierten elementos que permitan diferenciarla de la oponente ni neutralizar la identidad existente
eNtTe AMbOS SIS, - === em st e e e e e e e

Que, en relacion con lo expuesto, corresponde considerar asimismo el reconocimiento que posee la
denominacion “DEMENTOR", por cuanto se encuentra vinculada con la saga de siete novelas de “Harry
Potter”, escrita por la autora britanica J. K. Rowling. En dicha obra, el “DEMENTOR” una de las'cri
aterradoras del mundo maégico, eran seres espectrales que se alimentaban de la felicid

' s e harrypotier omyes Tact-file/crepiures’demenior
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1433 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “DEMENTOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 18460/2023, SOLICITADO POR NEW
AGROSS. --=---— —
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VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de NEW AGRO S.5.
contra la Resclucion N2 1433 de fecha 19 de Diciembre de 2025, dictada por la Direccidn de Asuntos
Marcarios LItIGI0S0S, ¥; -====mcesrmaeems e et e e cass s s s s se st st s s s et s rn e e e TR A w e n e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Febrero de 2025, se presenta la representante convencional de NEW AGRO S.5. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 1433 de fecha 19 de Diciembre de 2025, dictada por
la Direccitn de Asuntos Marcarios Litigios0s. «=--««-swrrsamrmss e

Que, en fecha 07 de Mayo de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
L g o TE R T

Que, en fecha 16 de Julio de 2025, el representante convencional de NEW AGRO S.S. expreso
E T L e TR

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2025, se presenta la representante convencional de WARNER
BROS. ENTERTAINMENT INC., y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion General tiene
por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Septiembre de 2025.------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..)JQue, analizadas las constancias de autos se
advierte que entre las marcas DEMENTOR (solicitada) y DEMENTOR (oponente) existen posibilidades de
confusién entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares,
lo que podria causar confusién en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el anilisis de las partes de los
signos en pugna, lo que realmente importa es la visién de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan
un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una marca por otra)
came a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produceion).(...)." —-=--====-=-====--==-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: *(...)Sefiora Directora, la distintividad
el hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sea la palabra DEMENTOR, no es razén suficiente ni
valedera para impedir el registro de la marca solicitada, dado las diferencias de clases que existen entre
ambas denominaciones ademas, se sostiene que la marca solicitante goza del elemento de distintividad
necesario que impedirfa al consumidor entrar en confusion, por tanto, se concluye sin temor a equivocos,
que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusién ni perjuicio para
que ambas marcas puedan coexistir pacificamente. Al respecto cabe mencionar que las cuestiones
marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un anilisis prudente realizado por
parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. La cuestién de
novedad y distintividad no es de solucion facil. Existe una linea tenue entre los signos registrables y los que
no lo son. Lo que se busca es que el piblico consumidor, el comprador frecuente y el titular de {3 ma
sea pasible de confusion al adquirir un producto de electrénica o un producto farmacéutict
publico consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. (..)" ===k
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1433 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “DEMENTOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18460/2023, SOLICITADO POR NEW
AGROSS. s —

Que, habiéndo realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera
que la misma incurre en las prohibiciones establecidas en los Inc. h), i) del Art. 2 de la Ley 1294/98 de
Marcas; en consecuencia, esta Direccion considera que no es viable su registro en esas condiciones, por
tanto, corresponde confirmar la Resolucién dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. —----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1433 de 19 de Diciembre de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------s--sscsmmmsmmsomnsmimmccocaceees

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *DEMENTOR”, Clase 05,
Acta N® 18460/2023, solicitada a nombre de N s s

Art. 3¢
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1433 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “DEMENTOR", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 18460/2023, SOLICITADO POR NEW
AGROSS. --- - e e e s

Que, en ese sentido, la denominacién “DEMENTOR” presenta un vinculo directo y reconocible con
una obra literaria ampliamente difundida y protegida por el derecho de autor. Al respecto, debe tenerse
presente que la proteccion conferida por el derecho de autor posee caricter internacional, conforme a los
instrumentos internacionales aplicables, y que el nacimiento de dicha proteccién no se encuentra
supeditado al camplimiento de formalidades registrales, —------«--emeeme e mmm e

Que, en virtud de los articulos 2, inciso h), y 6 de la Ley N° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, las obras originales del ambito literario o artistico gozan de proteccion juridica de manera
automatica desde el momento de su creacion, criterio que se encuentra igualmente reconocido en las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, las cuales contemplan expresamente la proteccion de
los personajes de ficcion. Sobre el particular, el vocablo “DEMENTOR” no constituye una expresién de uso
comiin o genérico, sino que identifica a un personaje ficticio concebido por la escritora . K. Rowling para la
serie literaria y el universo fantstico de Harry Potter, por lo que su denominacién y los elementos que lo
caracterizan se encuentran comprendidos dentro del ambito de proteccion del derecho de autor, bajo la
titularidad originaria de SU AU ==« -==re=ssrrmmsm e e

Que, con respecto a ello, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY”
estipulan: “Una accidn de oposicién o anulacion del registro de una marca procederia con independencia
del tipo de productos o servicios en los que se use la marca, ya que el derecho de autor permite excluir a
terceros de cualquier explotacién o uso comercial de la obra(...)". En concordancia con lo expuesto, las
referidas Directrices contemplan igualmente: “Del mismo modo, por ejemplo, el nombre “HARRY POTTER"
es el elemento principal de los titulos de una serie de obras literarias y el nombre del personaje principal
dentro de ellas. El titular del derecho de autor sobre las obras podria objetar el registro de una marca que
contuviera ese elemento del titulo o nombre sin la debida autorizacion. Ademds, dado que esa obra puede
considerarse notoriamente conocida, el imbito de su explotacién comercial puede ser amplio y extenderse
a diversos tipas de productos y Servicios(... ) — -« rmmrmrmm s

Que, en concordancia con la doctrina marcaria imperante: “Aunque en principio la esfera de
proteccion de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del
comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es
admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su
domicilio en el pais o en el extranjero. La prueba esta, en que hay que proteger en tales casos no las marcas
en si sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la
lealtad y la buena fe. (... )" - —==m=smmm e e e e

Que, siendo asi, resulta evidente el grado de proteccion que merecen los derechos emanados del
derecho de autor, como parte integrante de la propiedad intelectual, al punto de que la propia legislacion
marcaria niega aptitud registral a aquellos signos que puedan infringir tales derechos. En ese sentido, el
articulo 2, inciso h), de la Ley N® 1294/98 dispone expresamente: “No podrdn registrarse como marcas: Los
signos que Infrinjan un derecho de GUEOL..” «==«=r=ss s et st st s

También corresponde senalar lo dispuesto en Articulo 2°, inciso i) de la Ley de Marcas que prohibe el
registro de signos a favor de quien "no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera conocer que
el signo pertenecia a un tercero” Al ser el "DEMENTOR" un personaje famoso de la literatura

autorizacion formal por parte del autor de la obra pretendan apoderarse de la denominacy _"‘ T Costuldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3283 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “E BACTER
¥ ETIQUETA®, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 72090/2024, A NOMBRE DE ANDRE LUIS ANDRADE MENDES .--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “E BACTER Y ETIQUETA” 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 se desea ampParar, ==r--==r==s====ssmsrmmse e oo

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios. Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca “E BACTER Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
productos de la clase 0l del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Adyuvantes,
preparaciones bacterianas, bacteriologicas, biologicas y de microorganismos, todos destinados para la
agricultura; bioestimulantes y preparaciones para regular el crecimiento de las plantas y enmendar suelos;
abonos orginicos; abonos para el suelo; fertilizantes; preparaciones fertilizantes; digestato organico
[fertilizante]; fosfatos [fertilizantes]; superfosfatos [fertilizantes].”. «-----sesssssemeemm o cieecaaaieaaes

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de la marca “E BACTER Y ETIQUETA"
resulta genérica para los productos que pretende amparar, corresponde preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos solicitados. Al respecto, se observa que la
conjuncion de sus elementos configura un signo distintivo que trasciende el significado individual de sus
componentes, dando lugar a una expresion de fantasia con aptitud suficiente para identificar un origen
empresarial determinado. En consecuencia, la marca proyecta una denominacién novedosa y original,
dotada de la distintividad requerida para su registro.--=-===ss==ssssmecseresamsimennie e e e n e en e e

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: *(...) No obstante, si debido al caricter inusual de la combinacion de palabras en relacion con los
productos o servicios, el signo creara una impresion suficientemente alejada de la que resulta de la simple
adicion de los significados de los elementos, esa combinacion se considerara distintiva ../.. una
combinacién de palabras que fuese suficientemente inusual o fantasiosa como para crear una impresion lo
alejada del significado descriptivo de las palabras de base podria ser distintiva y funcionar como marca.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, en la cual se
presenta la denominacion “E BACTER" escrita en letra imprenta. Se observa que la letra E esti disefiada en
color amarillo, esta ubicada dentro de un circulo de color verde oscuro y se distingue una pequena hoja de
color verde que representa la tilde. Por otro lado, la palabra BACTER esti disefiada en P
Todo esto, sobre un fondo de color blanco.--====s=sseemresmrenm e s s s s e s

marea solicitada

®BActer

' Dhreceion Nacional de Propiedad Intelectual {DINAPL), Directrices para of éxamen de marcas én Paragudy, p. 130, Disponibleé en:
[epss e dinapd gos g poru v propiedad-industoal mrcas diesiices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3283 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “E BACTER
Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 72090/2024, A NOMBRE DE ANDRE LUIS ANDRADE MEND

Asuncion, 14 [ C[P 1R

. Wi

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ANDRE LUIS
ANDRADE MENDES, en contra de la N° 3283 de fecha 28 de Octubre de 2025, dictada por la Direccion de
MHICH.S, }r: ___________________________________________________________________________________________________________________________

RESULTA:

Que, en fecha 13 de Febrero de 2026 se presenta el representante convencional de ANDRE LUIS
ANDRADE MENDES e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 3283 de fecha 28 de
Octubre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas.-------=-===seme e e e e

Que, en fecha 24 de Febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
L (= e T (B T .

Que, en fecha 18 de Marzo de 2026, el representante convencional de ANDRE LUIS ANDRADE
MENDES, expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 20 de Marzo de 2026.--—--- === e mmrmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (.. )Que la solicitud de registro de la marca E BACTER ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 1. 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
prohibicién: 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 relacion a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo
LT L T Lo O TS

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..JAsimismo, corresponde sefialar
que la marca solicitada es "E BACTER", no simplemente "BACTER" y el anélisis no puede realizarse aislando
uno de sus elementos. La marca debe ser analizada en su conjunto, tal como serd percibida por el
consumidor. La presencia de la letra "E" al inicio de la denominacién, asi como el acento en "BACTER",
forman parte de la configuracién propia del signo y deben ser consideradas en el examen de
FegIStrabilidad. (... ). "=

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly R St et bt b b LR R L B

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislaci
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de ir:nn

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o Interlgg-es ta ii ‘_ i
Er€ChO @ CONSHLUIE UNA MATCAL---+-+sroresmsroeeessamerenessmmscenecemmmssenenmmeenememeeiiber i e N y
\.hl_ til : { L st i
U!n]'rt’l-ui"lfn.l"-. Il]rllrll

|
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3283 DE FECHA 28 DE OCTUERE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “E BACTER
Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 72090/2024, A NOMBRE DE ANDRE LUIS ANDRADE MENDES .--

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta 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* 3283 de fecha 28 de Octubre de 2025 dictada por la Direccion
dE MEFCESa ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “E
BACTER Y ETIQUETA”, clase 01, Acta N° 72090/2024, solicj a nombre de ANDRE LUIS

Art. 012 Nomquzsﬁyﬁw =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1956 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTTO
PETS Y E'I'IQUEIH' CLASE 21, EXPEDIENTE N*® 47905/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA, —snmmsmmsmnsssms s s e oot e

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comiin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho
marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo

AIStINHIVO. " === m=mmmmemmmsmmrsmrme s mur e ennsn et rneaseeaasenasaas e s mesmn s mn e e as s n st saarnsasse s ssmesnnnsem e nrase e nnn

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 ideolbgico 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 COMPAraciin: —=---s-=====mmsrmmm e e e

TOTTOPETS Y ETIQUETA  (solicitada)
TOTO Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
rmarcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortogrifico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por un vocablo *TOTO” y el elemento figurativo, la marca solicitada se encuentra
compuesta por dos vocablos “TOTTO PETS" y el elemento figurativo. Aunque compartan parte de la
denominacion, la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos
T 1 8 TSRS NSRS S SRS SR NSRRGSR -—————

En el aspecto fonético, la marca solicitada se pronuncia “fo-tto / pets”, mientras que la marca
antecedente “to-to”; se aprecian diferencias auditivas. La marca solicitada difiere en la longitud y
COMPOSICIGN; —==snsrsssnessrcrssnerannsasnmasncassemnreranis s sntmes snssnastasasn anssssnessias siessass besnssnanaseaninssnon tons

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 -ain en |la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, —=--=-=ss=sssmmsemmmi e

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que: “Para
apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la impresién general v los principales elementos del signo®. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte parte de la denuminaciﬁn, difieren en la
composicion de los demas elementos, por ello no necesariamente causaran cg
publico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y delan sién diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. —-=e#--- 5775 -mneeenfronennns

'BRELUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fibrica y de comercio. Editorial Robins. Buenns Aires. 194620 .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1956 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTTO
PETS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 47905/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT

Asuncién, L J otP LD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA contra la Resolucion N° 1956 de fecha 26 de noviembre de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas, y; ——-=-e--s=srssommemr e e e s s n s e s e e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N® 1956 de fecha 26 de
noviembre de 2024 dictada por la Direccion de Marcas. —---=«-s-cesemsmm e e

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
Ly o L R

Que, en fecha 13 de marzo de 2025 el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT LIMITADA
expreso agravios. Esta Direccitn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de marzo de 2025, —----mmrmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N° 1956 de fecha 26 de noviembre de 2024 considera que: “(..)Que la solicitud de
registro de [a marca TOTTO PETS ha sido presentada para amparar los productos de la clase 21. Que
habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion 2021-2158112 TOTO Clase 21 Registro Titular 538073
TOTO LTD. [JP] Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo que
de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----======+===seeues-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)JTOTTO PETS y TOTO no son
idénticas. Tienen, es cierto, un elemento en cormin {TOTTO/TOTO), pero la marca solicitada lleva un
elemento que distingue al signo por medio de un elemente adicional. Es ef vocablo PETS, que no solo sirve
para dar al conjunto un aspecto que lo identifica, sino que también senala a las claras el destino de los
productos amparados por la marca ../.. Si bien ambas marcas son de la clase 21, los productos amparados
son diferentes .../.. Se percibe que la marca TOTO esti destinada a distinguir articulos para seres humanos,
los productos TOTTO PETS son exclusivamente para mascotas../.. Mi mandante ya tiene derechos
adquiridos sobre TOTTO PETS para productes destinados a mascotas ../.. Ademds de los registros de
TOTTO PETS que ya he mencionado, Essential Export Limitada tiene otros registros de la marca TOTTO en
NIUESETO PAfS(... )7 — = rmm e e et et e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1956 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTTO
PETS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 47905/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT
LIMITAID, ossiommicisisrssnrsaiiamsssssamtibbadslinaioi st

dispensadores de papel higiénico, porta papel para asiento de bario, cajas metélicas, para suministro de
toallas de papel, soportes y cajas para jabon, dispensadores de jabén, neceseres, barras y aros para toallas,
toalleros, pasamanos, no metdlicos, cubos de basura, bacines, aparatos de agua para limpieza de dientes y
encias, instrumentos de limpieza (operados manualmente), bafieras para bebés (portitil), pafios de
limpieza, panios impregnados con productos quimicos anti-manchas para ventas de vehiculos °. Si bien la
marca solicitada y la marca antecedente amparan productos de la clase 21 del nomenclador, de la cobertura
sefialada se verifica que los productos que pretende amparar la marca solicitada se dirigen especificamente
R IR ORI —— = s T R e e e e et S st e e e B S

Ademas, tanto la marca solicitada "TOTTO PETS Y ETIQUETA" como la marca antecedente “TOTO Y
ETIQUETA" son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o disefio, en ese sentido, ambas introducen
elementos graficos adicionales que acompafan a sus respectivas denominaciones, generando una
impresion visual diferente en el consumidor y le aporta distintividad a sus marcas: —---==-«==ssssssmmmsmanaann.

marca solicitada marca antecedente

TOTO

Las diferencias sefialadas en los planos visual y fonético, sumados a la familia de marcas a nombre de
la firma solicitante con el vocablo comin “TOTTO" nos permiten concluir que el piiblico pertinente podri

distinguir claramente a las marcas enfrentadas. —--s--sssmrmsmmm et 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

J"Esnluclfnn re-c'urnda O
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1956 de fecha 26 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccibn de Marcas: ——=+-==rsenssscsionrasmsmsrsoasmsessonasemansrsasinseostnastssnss snkssasnssnasiad

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *TOTTO
PETS Y ETIQUETA", clase 21, Acta N° 47905/2023 solicitada a nombre de ESSENTIAL

2010 g g 1Y (41 ) VR ——

Art. 32 NOTIFIQUESE. -------+====nmssnsmmmsm oo P
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1956 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTTO
PETS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 47905/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA. - e - T ———

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: (..} La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero v la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] 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 impresién 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
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
Pasfeﬁﬂrmoﬁﬁf(m)': ......................................................................................................

Que, manifiesta el recurrente que la firma solicitante posee una familia de marcas con el vocablo
TOTTO, y derechos adquiridos con la denominacion TOTTO PETS para productos destinados a mascotas. A
este respecto, al realizar la blisqueda en el sistema informatico institucional se verifican los siguientes
registros a nombre de Essential Export Limitada: TOTTO, clase 14, registro n°460451, TOTTO, clase 14,
registro n® 582251; TOTTO, clase 18, registro n® 575200; TOTTO, clase 25 registro n® 572512; TOTTO, clase 35,
registro n® 572513; TOTTO, clase 09, registro n® 576050; TOTTO PETS, clase 28 registro n® 586470; TOTO
PETS, clase 18, registro n® 588554; TOTTO, clase 35, registro n® 609291; TOTTO, clase 25, registro n® 605004;
TOTTO, clase 18, registro n® 603773; TOTTO KIDS, clase 18, registro n® 642782; TOTTO KIDS, clase 25, registro
g R PR R s DS o e S e e PR S RS G S VU

Que, de lo sefialado podemos concluir que la firma solicitante cuenta con diversos registros
marcarios que incorporan de manera comun el vocablo “TOTTO", configurindose asi una familia de marcas
en los términos previstos por las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por
Resolucion N® 259/2025 que 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 siguientes:
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 mis 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 informacion sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)"™, —------

Que, la marca solicitada pretende el registro para “Comederos para mascotas; bebederos para
mascotas; bebederos no mecanizados para animales de compaiiia en cuanto dispensadores portitiles de
agua y liquidos para animales de companiia; recipientes de plistico para dispensar comidas para mascotas;
recipientes de pldstico para liquidos para mascotas; bandejas de arena higiénica para mascotas; cepillos de
dientes para mascotas; jaulas para transportar mascotas; peines de desenredo para mascotas: tarros de

higiénicas para mascotas” de la clase 21; la marca antecedente también ampara prod
especificamente: “Todos los articulos de la clase 21, comprendiendose entre ellos pd

! Mhreceran Nacional de Propiedad Intelectual (IINAPT), Directrices para ef examen de maveas en Poraguay, pp. 147 ¥ 266 . Disponible cn: " L |
Lt himap oy ps poctal's ¥ propiedad- et nsteas diceanices Aby. Cloudin .;luc..l.k.r'l:-!:lh.ll
! Direccifin Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para of examen de marcas en Paraguay (2025) Disponibleen; © DHrectoes Gdrera) fnrering
bdtpssd Pwewss dina pov pyiportaliviipropiedad - industral marcas idirecinoes Mireeciin Geneal £e Fropiedid :-.'.--'n.l_
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1955 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTTO
PETS Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N® 47901/2023, SOI..ICITADA POR ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA, st s s il s s s i anss

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

marcaric no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
djlstjn[jl'rﬂ. T e R R S N = R S AR n 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 siguiénte COMPAFRCIHIE: =~ s-—nss -t e oSt sl

TOTTOPETS Y ETIQUETA  (solicitada)
TOTO Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, al realizar el analisis ortografico o visual, debe tenerse presente que la comparacion visual de las
marcas denominativas tenga en cuenta el nimero de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortogrifico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por un vocablo “TOTO" y el elemento figurativo, la marca solicitada se encuentra
compuesta por dos vocablos "TOTTO PETS” y el elemento figurativo. Aunque compartan parte de la
denominacion, la impresion de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos

11 b T LT T

En el aspecto fonético, la marca solicitada se pronuncia “fo-fto / pets”, mientras que la marca
antecedente “to-to” se aprecian diferencias auditivas. La marca solicitada difiere en la longitud y
COMPOBICION: —= = s oo s s e sttt s s e ns e ana s st sna s e ns s 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 -adn en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, — ===

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que: “Para
apreciar la posibilidad de confusién no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterfsticas
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 denominacion, difieren en la
:Dmp::-su:lén de los demas Elemenrns por E'||iﬂ no necesariamente causaran ccmfusmn e el senodel

'"BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fibrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Adres, 1946,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1955 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTTO
PETS Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 47901/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT

Asuncion, 1: el 7078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA contra la Resolucion N°® 1955 de fecha 26 de noviembre de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas, y; —---mrmmrmemmr s e e e e e s

RESULTA:

Que, en fecha 06 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA e interpone Recurso de Apelacion contra la Resolucion N® 1955 de fecha 26 de
noviembre de 2024 dictada por la Direccion de Marcas. —-------=-smmmmmmm s

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedioé el recurso de apelacion
L g T o T

Que, en fecha 13 de marzo de 2025 el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT LIMITADA
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de marzo de 2025, — e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 1955 de fecha 26 de noviembre de 2024 considera que: “(..)Que la solicitud de
registro de la marca TOTTO PETS ha sido presentada para amparar los productos de la clase 20. Que
habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacién 2021-2158116 TOTO Clase 20 Registro Titular 538074
TOTO LTD. [JP] Comentario: Que las denominaciones son 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 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof...)" -------=+-=-===-scenv--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)TOTTO PETS y TOTO no son
idénticas. Tienen, es cierto, un elemento en comin (TOTTO/TOTO), pero la marca solicitada lleva un
elemento que distingue al signo por medio de un elemento adicional. Es el vocablo PETS, que no solo sirve
para dar al conjunto un aspecto que lo identifica, sino que también sefiala a las claras el destino de los

son diferentes ../.. Se percibe que la marca TOTO esta destinada a distinguir articulos para seres humanos,
los productos TOTTO PETS son exclusivamente para animales ../. Mi mandante ya tiene derechos
adquiridos sobre TOTTO PETS para productos destinados a mascotas ../.. Ademds de los registros de
TOTTO PETS que ya he mencionado, Essential Export Limitada tiene otros registros de la marca TOTTO en
JIBSIIO PRlRL T ey et i e e e e T — s o ———"

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1955 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTTO
PETS Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 47901/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA, ——— oo, i et e i S N SR

la clase 20, comprendiendose entre ellos lavabos, tocadores, espejos(cristales para verse), comodas de
shampoo (muebles), muebles (como ser armarios para toallas), percheros, armarios aparadores, gabinetes,
para medicinas), muebles de bafio (como ser, mesas de bario, armarios de bario, estanterias de bario)
aparadores de cocina, incluyendo fregaderos pero no quemadores de gas, bancos, asientos de
bebé(muebles), sillas de bebé (muebles), barras de toallas, no metalicas, ganchos. no metilicos, pernos, no
metilicos, sifones de desagiie de plistico, dispensadores fijos de toallas”. Si bien la marca solicitada y la
marca antecedente amparan productos de la clase 20 del nomenclador, de la cobertura senalada se verifica
que los productos que pretende amparar la marca solicitada se dirigen especificamente a mascotas. —-----

Ademas, tanto la marca solicitada "TOTTO PETS Y ETIQUETA" como la marca antecedente “TOTO Y
ETIQUETA" son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o disefio, en ese sentido, ambas introducen
elementos grificos adicionales que acompanan a sus respectivas denominaciones, generando una

impresion visual diferente en el consumidor y le aporta distintividad a sus marcas; —---=--ssssmssmmsmsoannns

marca solicitada marca antecedente

TOTO

Las diferencias senaladas en los planos visual y fonético, sumados a la familia de marcas a nombre de

la firma solicitante con el vocablo coman “TOTTO" nos permiten concluir que el piiblico pertinente podra
distinguir claramente a las marcas enfrentadas, — - e

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
PESOIUCTON FECUITIE, = mnrm e o e e e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 1955 de fecha 26 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas, —«----+e=-ssecssmtosmme e e e ae e et e s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *TOTTO
PETS Y ETIQUETA", clase 20, Acta N° 47901/2023 solicitada a nombre de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA, —----=ees=semmssmmoeeimsn e smne e es e e W et -

Art.32  NOTIFIQUESE. ------smssesemmrsmnmesmesenmensnsessiion
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1955 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOTTO
PETS Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 47901/2023, SOLICITADA POR ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA. e ot e e e i s

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

Que, manifiesta el recurrente que la firma solicitante posee una familia de marcas con el vocablo
TOTTO, y derechos adquiridos con la denominacion TOTTO PETS para productos destinados a mascotas. A
este respecto, al realizar la brisqueda en el sistema informatico institucional se verifican los siguientes
registros a nombre de Essential Export Limitada: TOTTO, clase 14, registro n°460451, TOTTO, clase 14,
registro n® 582251, TOTTO, clase 18, registro n® 575200; TOTTO, clase 25 registro n® 572512; TOTTO, clase 35,
registro n® 572513; TOTTO, clase 09, registro n® 576050; TOTTO PETS, clase 28 registro n® 586470; TOTO
PETS, clase 18, registro n® 588554; TOTTO, clase 35, registro n® 609291; TOTTO, clase 25, registro n® 605004;
TOTTO, clase 18, registro n® 603773, TOTTO KIDS, clase 18, registro n® 642782; TOTTO KIDS, clase 25, registro
IR BAETBE . i i e i e B A oo e A S e

Que, de lo senalado podemos concluir que la firma solicitante cuenta con diversos registros
marcarios que incorporan de manera comun el vocablo “TOTTO", configurandose asi una familia de marcas
en los términos previstos por las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por
Resolucién N* 259/2025 que establecen: “Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo
de confusion y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes:
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 més 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 informacidn sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)™. —------

Que, la marca solicitada pretende el registro para “Colchones para mascotas; Camas para mascotas;
Cama especializada para mascotas; almohadas para mascotas; Caja para juguetes de mascotas; Guacales
para mascotas; Casas plegables para mascotas; Casas estructuradas para mascotas; Escaleras, postes
rascadores y plataformas para animales de compariia (Muebles); Jaulas para transporte de mascotas; cajas
de transporte para mascotas; casas de Juguete para mascotas, casetas para mascotas; cuchas paa ma
(Teepee); Muebles para animales de comparifa; Cestos para dormir para animales domésticos “{
20; la marca antecedente también ampara productos de la clase 20 especificamente: “Todos los-

' Direceion Nacional de Propiedad Intelectual (INAPT), Direcrrices pars of exanen de morcas en Paroguay, pp. 147 v 16‘ Przponible m"l'
hetps oo dinagl goy py portial v 3 propiedad -industnial marcas direcirices
' Direceion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPT), Direcfrices para of examen de mareas en Pareguay (2025). Dlipﬂﬂiﬂt 1 '-“'“
hirpss e it povy oy paortal v 3 propieda s tredusing ;l marcas’direciriges
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1586 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2011, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SCALP
THERAPY", CLASE 03, EXPEDIENTE N® 2010/00190, SOLICITADA POR PROCTER & GAMELE
INTERMATIONAL OPERATIONS Sl e e e i

se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SCALP THERAPY" fue presentada para cubrir productos
de la clase 03 del nomenclador internacional, que textualmente describe: %abones, perfumeria, aceites
esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, lociones capilares, dentifricos®. --=--=------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *SCALP THERAPY™ resulta

genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha

denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la misma brinda
informacion acerca de las caracteristicas de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “SCALP THERAPY™ no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los
productos de la clase 03 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
productos pedidos. —--s=rsrsmrrmrmrr e et st s e s et s st n s s e SR SR A s R

Que, la marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos del idioma inglés: “SCALP® que
significa cuero cabelludo y “THERAPY™ que significa terapia. A este respecto, es importante mencionar lo
estipulado en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, que establecen: “Los siguientes
principios con respecto a las lenguas se aplican con respecto a la base de referencia: - Se denegari el
registro de un signo que consista en un término descriptivo en los idiomas espanol o guarani. - Un signo
gue consista en un término en otro idioma también serd rechazado si es entendido por una parte
considerable del piiblico en Paraguay. Se debe tomar en cuenta el nivel de comprensién por el piiblico
pertinente de términos extranjeros en inglés, portugués u otros idiomas extranjeros en la medida en que
esos términos hubiesen sido adoptados o asimilados al uso corriente por el publico o los circulos
COMETCIAles del PAraguay . — s eee e e E bt d s st s st b s s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *SCALP THERAPY" representa una creacion
lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales, fonéticos e
ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadpra; ——-=-r=ss st e e e s S e e e s e s e s S S e

Que, esta combinacion estratégica 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. -=-=ssssrs s s s s e s

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
pmp;'edad o0 caracteristica del pmducm o sem'n'o que va a djsﬁnguin o aun de la acﬁvﬁdad 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 CaraCt IS ICas. "= === ssmmms e e e

Que, de igual manera, resulta pertinente destacar por parte de esta Direccion General
solicitante, Procter & Gamble International Operations S.A., ya cuenta con la titularidag
marca «SCALP RENEW» en la clase 03 (que incluye el término «SCALP»), asentada bajo-
581194 con fecha 24 de abril de 2024. Tal antecedente permite deducir razonablemente
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1586 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2011, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SCALP
THERAPY", CLASE 03, EXPEDIENTE N°® 2010/00190, SOLICITADA POR PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. -

Asuncion, JJ-I o -I ELZE

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de PROCTER &
GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., contra la Resolucion N® 1586 de fecha 06 de diciembre de
2011, dictada por la Direccion de Marcas, y; -«==-====ssrm st

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2016 se presenta la representante convencional de PROCTER &
GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la
Resolucion N 1586 de fecha 06 de diciembre de 2011, dictada por la Direccién de Marcas.----------=---------~-

Que, en fecha 21 de junio de 2016 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
'.nterp.uesto_ ------------------------------------------------- B L A e 0 i i e i

Que, en fecha 04 de octubre de 2016, la representante convencional de PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de noviembre de 2016, -------=-=-==ssmemmmss il

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Que. la solicitud de registro de la marca "SCALP
THERAFY™ ha sido presentada para amparar los productos de la clase 03. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que ni puedan 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.En consecuencia, no ha lugar a lo solicitada”---=----==--====-==smmmmemmmame e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “.mi mandante niega
categoricamente que la marca “SCALP THERAPY™ sea genérica; por ef contrario "SCALP THERAPY” es una
marca evocativa para la clase 03. “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre
alguna propiedad y caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que
desarrolla su titular../).. Asimismo creemos que “SCALP THERAFPY™ es una marca inherentemente distintiva
¥ no es ni descriptiva ni genérica para la clase 03 . *"SCALP THERAPY™ no dice al piiblico consumidor que
producto es; “SCALP THERAPY” puede presentarse como una marca de automaviles, zapatos, muebles o
cualquier otro producto, siendo su reconocimiento internacional el que lleva al publico consumidor a
asociar a la marca con los productos que ella protege. ™----=-=--m-ore e

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica o descriptiva, 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 o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1586 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2011, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SCALP
THERAPY", CLASE 03, EXPEDIENTE N°® 2010/00190, SOLICITADA POR PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.- A VR

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1586 de fecha 06 de diciembre de 2011 dictada por la
Direccion de Marcas, «-«-=-====srmmmmmmmme et s e e s s ea s ame e e aa e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“SCALP THERAPY™, clase 03, Acta No. 2010/00190, solicitada a nombre de PROCTER
& GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SJL Temmmmressse e

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 720 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1047 DE
FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Chill It Y ETIQUETA®, CLASE 11, EXPEDIENTE N° 11516/2023,
SOLICITADA POR PULSACLASS SAS.----s=-ss-sszsrmmssrsanmnsanmnnmnnnene s

capacidad distintiva, especialmente al considerar todos sus elementos en conjunto, tanto en su aspecto
nominal como en cuanto a la etiqueta que forma parte de la misma. En efecto, basta simplemente con
observar la marca tal como ha sido solicitada, destacandose por: a) tipografia de las fetras y b) diseno ../...
Los signos evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes
0 caracteristicas. A veces mas que una idea se trata de una certeza, y esto es Jo légico puesto que, de lo
contranio; la marca serla enganosa(..}) -=--"-=z=rrem==ermemeresenrreescmseecsecocsecs e s e rnee s e e e e e ea e aceeeea-

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica o descriptiva, 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 o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamafio de los productos o servicios. 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 “Chill It Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
productos de la glase 11 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Equipos de
enfriamiento para la conservacion de alimentos y bebidas; equipos de congelacién y refrigeracion; aparatos
de aire acondicionado y para ventilacion y depuracién del aire; equipos HVAC para tratamiento del aire
(congelamiento, ventilacion y refIgeracion”, -==-===-=====s=rs=m s e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “Chill 1t Y ETIQUETA" resulta
genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la misma brinda
informacion pecesaria o usual acerca de las caracteristicas de los productos pedidos. En ese sentido,
tenemos que la denominacién “Chill It Y ETIQUETA” no constituye el nombre habitual y necesario con el
que se designa a los productos de la clase 1l 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 108 proguctos Peditos. — === e s st sn ten sl nent SRS a e s e e s

Que, la solicitud de registro “Chill it Y ETIQUETA" resulta una combinacion estratégica que posibilita
un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que
no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva, ----------==-====renesooe

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 CaracteristiCas, === === =s e e st s

Que, la resolucién recurrida menciona: “si bien el conjunto CHILL IT se encueR
inglés, su traduccién al espariol es “enfrialo”. En ese sentido, corresponde menciongr
solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos del idioma inglés: “CHILL IT" que, tal
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 720 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1047 DE
FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Chill It Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 11516/2023,
SOLICITADA POR PULSACLASS SAS.-

Asuncién, 15 SCP 204

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por la representante
convencional de PULSACLASS SAS, contra la Resolucion N° 720 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas, e ST TP

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2024 se presenta |a representante convencional de PULSACLASS SAS e
interpone recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio contra la Resolucién N® 720 de fecha 24 de
abril de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. - --=-=-=rm s

Que, por Resolucion N® 1047 de fecha 10 de abril de 2026 la Direccion de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N 720 de fecha 24 de abril de 2024, — oo momimmm e

Que, en fecha 13 de abril de 2016 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
INEETPUESED, -+ -mesememomm e e e e e n e ae s s s n e s e s s e st pee s s h e s e e a s m e m e e nan e

Que, en fecha 18 de mayo de 2026, la representante convencional de PULSACLASS SAS. expresd
agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
2] de Mayo de 2026, — s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N° 720 de fecha 24 de abril de 2024 considera que: “Que la solicitud de registro de
la marca Chill It ha sido presentada para amparar los productos de la clase 11. 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 productos que desea proteger.. En
consecuencia no ha lugar a 1o Solieitado -« seusu e

Que, la Resolucion N® 1047 de fecha 10 de abril de 2026 considera que: (... )a presente solicitud busca

proteger equipos para el enfriamiento y refrigeracién de alimentos y bebidas, por tanto, el conjunto CHILL
IT le brinda una informacién directa al consumidor sobre la finalidad del producto, enfriar los alimentos v

bebjdas{_“) i e i nc e b e e e b i L e e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “con el registro de la marca “CHILL
IT" Y ETIQUETA en clase 11 se busa proteger equipamientos para la conservacion de alimentos .../.. Ante
esto, estd claro que el signo para la clase 11 que desea registrar mi mandante, ni su traduccion al espariol
son genéricos ni la designacién usual de ningin tipo de productos relacionados a la clase 11, ni puede
servir en el comercio para calificar o describir ninguna caracteristica de dichos productos Cardcter
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N°® 720 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1047 DE
FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *Chill It Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N* 11516/2023,
SOLICITADA POR PULSACLASS SAS, - —ceeumm s s e s e e e e s ense s e sasnes

ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de Una MiSMa eMPresa. ==-====s=s=sszsesees

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, —-----=--=-------

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 720 de fecha 24 de abril de 2024 y 1047 de fecha 10 de
abril de 2026 dictadas por la Direccién de Marcas, ««==ss=ssssasssmsmmnmsmsmmmsmmiensnmanss

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“Chill It ¥ ETIQUETA", clase 1l, Acta No. 11516/2023, solicitada a nombre de
PULSACLASS SAS.
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 720 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y 1047 DE
FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *Chill It Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N® 11516/2023,
SOLICITADA POR PULSACLASS SAS, === e e e e s s s s s s e s

la resolucion recurrida, significa enffialo. A este respecto, es importante mencionar lo estipulado en las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, que establecen: “Los siguientes principios con
respecto a las lenguas se aplican con respecto a la base de referencia: - Se denegard el registro de un signo
que consista en un término descriptive en los idiomas espariol o guarani, - Un signo que consista en un
términeo en otro idioma también serd rechazado si es entendido por una parte considerable del piiblico en
Paraguay. Se debe tomar en cuenta el nivel de comprensién por el publico pertinente de términos
extranjeros en inglés, portugués u otros idiomas extranjeros en la medida en que esos términos hubiesen
sido adoptados o asimilados al uso corriente por el piiblico o los circulos comerciales del Paraguay”™, —----

Que, esta Direccion General considera que el piblico consumidor medio de nuestro pais debe
recurrir a herramientas de traduccién para llegar al significado citado, pues el término “chill" es
comunmente utilizado en la jerga popular de nuestro pais para referirse a “estar tranquilo”, —---------------

Ademas, al realizar la apreciacion de conjunto del signo, es importante tener en cuenta lo sefialado
en las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay: (...)3.4.2 Apreciacion del caricter distintivo de
una combinacion de elementos Tratindose de un signo mixto conformado por uno o mis elementos
verbales descriptivos o carentes de cardcter distintivo, la presencia de elementos figurativos distintivos
puede otorgarle suficiente caracter distintivo para que el signo en su conjunto pueda ser registrado como
marca. La Oficina analizard si la estilizacion o los elementos grificos del signo son lo suficientemente
distintivos como para que este pueda funcionar como marca en el comercio respecto de los productos o
SEIVICIOS AESIENATOS(...) " —=====mme e

A este respecto, la marca solicitada posee un logotipo o distintivo que consiste en una figura o
poligono con trazos singulares, debajo de la figura se visualiza la denominacion “chill it” en letras
mindsculas caracteristicas, todo en tono celeste o turquesa, aportando este elemento distintividad a la
SOlCItU de TREIStIO; —-=-nssnmemmr e et e e e e o e e

marca solicitada

D

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *Chill It Y ETIQUETA" representa una
creacion distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. — - smmrremmre et e e e

Que, como se ha mencionado, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligindgle-are
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que nad hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de suspraducto$-hts encontyamos
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DECCAPTOR", EXPEDIENTE 2339996,
SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A smmmmene

\ n T
Asuncion, F B 0

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucion Nro. 618 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Liu‘giﬂms‘- }f: ________________________________________________________________________________________________________________________

RESULTA:

Que, en fecha 17 _de octubre de 2025 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 618 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitiZi0S08. --========-===s=ssermrasrrme oot e s s

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.”en fecha 18 de febrero de 2026, ------------==--omeemmrooceoaannns

Que, en fecha 15 de septiembre de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revision de

CONSIDERANDO:

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

de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Gltima actuacion”, -« ssmm s

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

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

interposicion del recurso de apelacion en fecha 17 de octubre de 2025 ---------=-=-=smmmmmmmme s

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revision de Trimites, desde la
fecha de la emision de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 18 de febrero de 2026, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso
procesal Por Parte del P CUrTehbe, - e e e e o e e e e e e R S A

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en
la solicitud de registro de marca DECCAPTOR, Expediente N2 2339996, clase 01
solicitada por SOMAX AGRO S.A.

Art. 22 ORDENAR la pmsecucmn de tramites de la snllmtud

Art.32  NOTIFIQUESE por cédula, --------sseemesoenenn *r :
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DECCAPTOR", EXPEDIENTE 2340001,
SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. o

Asuncisn, 4 9 SEP

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucion Nro. 617 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Litigj_nsns_ o e e A R R AR A n et e e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N*® 617 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. == -==-«=sssrer st

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.” en fecha 18 de febrero de 2026, -----------s-eemrsemermmmrmenanane

Que en fecha 15 de sepnembre de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revision de
B R

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se produciré
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningiin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la tiltima actuacion ™ --------«-=-essemmommi e

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tiltima actuacién del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacion en fecha 17 de octubre de 2025 -------=sssmmmmmmmmsmmmnms s

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revision de Tramites, desde la
fecha de la emision de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 18 de febrero de 2026, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso
procesal por parte del FeCUrTembe, -«=eese e e

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en
la solicitud de registro de marca DECCAPTOR, Expedlente N¢ 2340001, slajg_ﬂi
solicitada por SOMAX AGRO S.A.--+=-=ssressrrersmrersrsmmssesasssmsmssessnsases

Art. 282 ORDENAR la prosecucion de trémitesﬁﬂs l& olicitud de registro de marca
DECCAPTOR, Expediente N© 2340001, glase '

Art.32  NOTIFIQUESE por cédula, ----------s-hooeel
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3230 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“LINADIAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 74276/2024, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL
DR P O R AT TON et s s nednsunes et nadsaasinadana s i e sseaie

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grifico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciaren la siguiente cOMpParacibn: ——--ssssest e e e e e S e s e

LINADIAN (solicitada), y
LUNADIN {(base de rechazo)

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 ortogrifico de las marcas vemos que la marca antecedente se
encuentra compuesta por un vocablo “LUNADIN", la marca solicitada también se encuentra compuesta por
un vocablo "LINADIAN", Aunque posean ciertas similitudes, la impresion de conjunto es la que debe
prevalecer y no los elementos aislados, —--=-==s=ssemrmmme e

La estructura ortogrifica de la marca solicitada difiere de la solicitada, aunque ambas estan
compuestas de un vocablo de tres silabas, la secuencia de las letras no es la misma. La marca solicitada
li-na-dian se distingue facilmente de Ju-na-din. —-==rmmereme e e

Que, ahondando en 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, las diferencias ortogrificas en la primera silaba
“LI - LU" generan una marcada distincion fonética, como también el resto de la confirmacién de las marcas.
Las silabas o fonemas ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar mucho mas al apreciar
la similitud fonética, ya que los consumidores prestan mayor atencion y perciben con mas claridad el
sonido inicial. La marca solicitada se pronunciara /i-na-dian como se menciono empieza con la raiz “li" y
termina en la silaba abierta "dian”; mientras que la marca base de rechazo empieza con “lu” y termina con la
silaba cerrada “din”, seeeee e —

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separatips:
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de fa promunc
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3230 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“LINADIAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 74276/2024, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION -

. o |
Asuncidn, L 9 oLl LULD

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de Zodiac
International Corporation contra la Resolucion N° 3230 de fecha 23 de octubre de 2025, dictada por la
Direccion de Marncas, ¥; ——-=-=====s=mrrmm st o e e s s

RESULTA:

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 se presenta la representante convencional de Zodiac
International Corporation, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N°® 3230 de fecha
23 de octubre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, —----==srmememrmmer s

Que, en fecha 01 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apelacion INLerPUESTO, —=--mrmmomermssem e et e e

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025 la representante convencional de Zodiac International
Corporation expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 12 de diciembre de 2025, ~+++---emsesssrsmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N° 3230 de fecha 23 de octubre de 2025 considera que: *(..)Que la solicitud de
registro de la marca LINADIAN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que
habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente Denominacion 2017-1716889 LUNADIN Clase § Registro Titular 530384
Tuteur Sa.cifia. [AR] 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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
Sﬂﬁfl'-rﬂdﬂ{.r._.]' ......................................................................................................................

Que, entre otros argumentos, se agravia la representante convencional del apelante y manifiesta:
“(..JEn primer lugar, existen diferencias en los planos: grifico y fonético, partiendo de la base de que, si
bien ambas denominaciones comparten algunas letras en comiin, las mismas no se escriben igual v, por
ende, no se pronuncian/suenan igual: LUNADIN vs. LINADIAN. En segundo lugar, cabe destacar que fa
marca Indicada como antecedente se encuentra limitada a Solamente productos farmaceuticos
antineoplasicos e inmunomoduladores; el a-quo ha dejado de considerar que esta limitacién impide que la
solicitud de mi mandante cause confusion en el publico consumidor, ademas, mi mandante también ha
limitado la cobertura de sus productos ../.. De esta forma, ademas de las diferencias en los planos grifico y
fonético, se suma la diferencia en cuanto al ambito de aplicacion de uno y otro firmaco, recordemos que, al
tratarse de medicamentos, estos son prescriptos por profesionales mediante receta médica, por lo que el
riesgo de confusion se hace atin MENOK (.. )" —-===+-r=s=mrsrmssr et er e me s e e ssene s ea sen st an e e

"’__,.__FT_.'..‘ a

i
Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver 5[&13 lalpre ﬂ_h::cia o no del recurso
IMEEIPIUIESEO. -==nnssmmm s msmmms s ettt et e ey o g e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 3230 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“LINADIAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 74276/2024, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION - mee e s n e e e e e e ==

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
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominatives 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 (.. ) nmssaes et ssn s s s s sm s sem e s n e s st s m e e e s

En cuanto a la cobertura de productos de las marcas, debemos tener presente que existe una
limitacién expresa de los productos, tanto en la solicitada como en la marca antecedente. Aunque ambas
marcas se ubican en la clase 5, no existe identidad ni superposicién entre sus productos, la descripcion de
la marca solicitada "LINADIAN": “Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de
enfermedades y/o afecciones del sistema digestivo y metabolismo, aparato genitourinario y hormonas
sexuales”. Mientras que la marca antecedente "LUNADIN" protege “Solamente productos farmacéuticos
antineoplasicos e inmunomoduladores”. De la descripcion de productos sefialada, queda comprobado que
aunque compartan la misma clase del clasificador, no existe identidad en la cobertura de productos y que
ambas marcas apuntan a un sector especifico del mercado, — s

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 resolucién
recur_ridal ..........................................................................................................................

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3230 de fecha 23 de octubre de 2025 dictada por la Direccién
B R e o e e e L e e

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

“LINADIAN", clase 05, Acta N° 74276/2024 solicitada a nombre de Zodiac International

Corporation, —--=-=-====---- £, = g s

Art.32  NOTIFIQUESE. - -noeoeemsmmin e il

Abg. Cl:
Direceira Ge
eeccion General fe fropicdil ind

Ditecetdn Mamonal 2 Prapiecad lracle

" Direceidn Macional de Propiedad Intelectual (DINAPE, Dircerrices para of examen de marcas en Paraguay, pp. 147 ¥ 266 . Disponible en:
It Moo slipapb g oy portal v 3 propiedind -indusicial iaegas directoces
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 739 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCA, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MﬂRCA
FIGURATIVA®, CLASE 03, EXPEDIENTE N*® 2009/01300 A KENZO. - mmeeens e

Marca Figurativa Solicitada

Que, en el caso planteado, el signo esta constituido por una composicion figurativa, la cual consiste
en una botella o frasco cilindrico con cuello estrecho y un tapon plano o hermético en la parte superior;
presentado con un tono violiceo o morado claro; en un estilo minimalista e industrial. —--------=---=sceneev

La *"MARCA FIGURATIVA", conforme obra a fs. Ol de autos, fue presentada para amparar los
productos: Yabones de tocador, perfumes, agua de tocador y agua de colonia, aceites esenciales para uso
personal, leches lociones, emulsiones cosméticas y cremas para el rostro y el cuerpo, preparaciones
bronceadoras (preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel), cremas, gels, aceites, sales de bario
para uso no médico, tales para uso de tocador, desodorantes para uso personal, lociones para después de
afeitarse, preparaciones capilares para uso no médico, tales como lacas, gels, cremas, balsamos, espumas y
shampoos”de la clase 03 del nomenclador internacional.--==«-- ===

Al respecto, esta Direccion General debe considerar si la “MARCA FIGURATIVA" presentada es
genérica para los productos que pretende amparar, y por ello se encuadra en las prohibiciones estipuladas
en los incisos “c” 0 “e” del Articulo 2 de la Ley 1294/98 De Marcas.'----====r=sssmmssemmmsm e

Primeramente, cabe sefalar la distincion conceptual existente entre las disposiciones citadas: por un
lado, la representacion grifica de la forma habitual o indispensable de un envase o perfume, o bien de
aquella que aporte una utilidad funcional al producto; y por otro, el empleo de una denominacion o
elemento descriptivo que senale de manera directa la designacion necesaria y usual del producto o la
naturaleza, especie o cualidades del producto, —--=--mmmrmmmemrr e

En ese sentido, corresponde a esta Direccion General determinar si el signo solicitado *"MARCA
FIGURATIVA” se trata de la forma usual de un producto o de su envase, la forma necesaria del producto, o
que den una ventaja funcional o técnica del producto al cual se aplique. — -+« sesemmmmmren e

En el caso en estudio, se advierte que la “"MARCA FIGURATIVA" exhibe una estética caracterizada por
un disefio minimalista de estilo industrial, la terminacion plana de su tapdn y su tonalidad violacea. Dichas
particularidades otorgan al signo examinado un caricter diferenciador suficiente para operar como un
CONJUNEO MArCario dIstinbIVO, —== e m e e e e

Que, con respecto a a las marcas figurativas, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGUAY" senalan cuanto sigue: “(.Jrespecto de las formas de botellas, envases, recipientes y
acondicionamientos, que para que exista distintividad la forma debe ser perceptiblemenhie
simple combinacion de elementos bdsicos o comunes y resultar llamativa y
e )

" Aniculo 2° - Mo podrin registrirse como marcas: (...) ¢} las formas usuales de un products o de su envise, las formas necesartas del prodbeiad ol
gue se trale, 0 que den una ventajs funcional o Wenica del producto o ol servicio al cusl se apliquen; (...) ) los que consistan enterments Sua mgm
nombre genérico o designocion del producto o servicio de que e rate, o que pueda servir en el comercio para calificar o deseribir iigun caracteristica d
producio o sericm,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 739 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCA, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N°® 2009/01300 A KENZO. - - - wees

Asuncion, 4 3 SEi

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de KENZO contra la
Resolucién N® 739 de fecha 22 de julio de 2011, dictada por la Direccion de Marcas, y; -------=--====-===-s-oomoeee

RESULTA:

Que, en fecha 27 de diciembre de 2011 se presenta el representante convencional de la firma KENZO e
interpone Recurso de Apelacién contra la Resolucion N° 739 de fecha 22 de julio de 2011, dictada por la
B e [ e L, b L L e

Que, en fecha 06 de julio de 2012 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuestn‘ .......................................................................................................................

Que, en fecha 29 de mayo de 2014, el representante convencional de KENZO expreso agravios. Esta
Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama a Autos para resolver en fecha 15 de junio
BB DOUS e s s o e S S 5 S it 4 i e i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N° 739 de fecha 22 de julio de 2011, considera que “(..) Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, esta Direccion considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ...
los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio”. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. (... J-=========== srsmremmrmm s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )En primer lugar, el Art 1° de Ia
Ley 1294/98 de Marcas establece: “Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o
servicios. Las marcas podrdn consistir en .../... envases o envoltorios. Podrin consistir tambien en la forma,
presentacién o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o de
lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes”. Claramente mi mandante KENZO se
ajusta al articulo citado. En segundo lugar es de suma importancia destacar que existen registros anteriores
de marcas figurativas similares a la marca de mi mandante en la clase 03 ../.. En tercer lugar en base a lo

expresado anteriormente, es importante resaltar que la marca de mi mandante se encuentra registrada en
varios paises a continuacion citaré algunos: FRANCIA, INDONESIA, MEXICO, EL LIBANO OHMIL(... )" -------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
D, e e e e e e B e e A L e RS i A At

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, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para pre lar otres derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son losque a

Gt

it e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 739 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCA, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 2009/01300 A KENZO.-- : B SN

Que, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ también establecen: “(..)La
apreciacién del caricter distintivo debe basarse en la impresion de conjunto producida por la combinacién
de la forma tridimensional y los otros elementos que se combinan con ella. También debe tenerse en
cuenta jos productos o servicios de que se trate y la percepcién del consumidor para ese tipo de productos
o servicios, que puede verse influida por la realidad especifica del mercado para esos productos o
SOTVICION]..J¥ —ersrosronsessnsersnunssusssinsnmmnsssmseisminns suntsmanas s ey s e n s VRS S i s mam e

Que, el Dr. Otamendi en su obra Tratado de Marcas expone: “Desde luego que los envases deberin
tener algo caracteristico, salirse de lo comiin y habitual, para ser registrables ../.. No obstante ello, los
tribunales han reconocido en varias oportunidades que en materia de envases no puede sino exigirse sino
una originalidad relativa. Esto, porque dadas las caracteristicas generales de ciertos envases
necesariamente han de existir semejanzas que deberin ser aceptadas. En otras palabras, el grado de
acercamiento entre ciertas marcas-envases podria ser mayor que con relacion a otras marcas-envases .../...
Por esta razon se considera a las marcas constituidas por botellas, como marcas débiles™ —-----=-===ssseeuee-

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. 1° REVOCAR la Resolucion N2 739 de fecha 22 de julio de 2011 dictada por la
Direccion de Marcas. --=---=-==r=rrmmm e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“MARCA FIGURATIVA®, Clase 03, Expediente N°® 2009/01300, solicitada a
nombre de KENZO,---------------=-=-==--- .

Y OTAMENDI, 1, (2003) Derecho de Marcas, LexisMexis - Abeledo-Perrol
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 949 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ZYN", CLASE 34, EXPEDIENTE N" 81189/2023 A NOMBRE DE SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB. e --

precedentemente podemos afirmar los siguientes extremos: 1. La marca solicitada "ZYN" estd cuenta con
numerosos registros en el extranjero; 2. Las marcas en pugna se encuentran coexistiendo pacificamente en
el extranjers; 3. Las diferencias denominativas y fonéticas que poseen las marcas en pugna las hacen
distinguilles Brlre Sl{..)" — st e e e e e S e S b R

Que, la parte oponente fue declarada en rebeldia por no contestar el traslado de los agravios, se dié
por decaido el derecho que dejo de usar y se llamo a Autos para resolver. —--«ccesseemmummam s

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB y la consecuente coexistencia o no de la
marca *ZYN" (solicitada en clase 34) y la marca *ZEN" (registrada en la clase 34). —------------mrmmeemencenes

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una wisibn de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
T T Rl i A A e A A S o i3

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “ZYN" en la clase 34, con la marca de la
oponente *ZEN" con registro en la clase 34; —-=---=-c=nssmmeeeamee- —emeeee e —

ZYN (marca solicitada)
ZEN (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
I PreS N MUY i e e, —— e e e e S b e b i

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis 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 anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747, === mme s

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *ZYN" y la marca oponente *ZEN",
por mas que compartan elementos en comin no se leen de la misma manera al tener otros componentes
que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.----------------------—-

Al comparar estructuralmente los signos denominativos, encontramos que susdiferengias descartan
la confusion directa. Si bien las marcas en pugna poseen semejanzas, las diferencias e mundaetra

Dierecho de Marcas. [orge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003



DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD Q}Gonmmn pr1. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
N
Resolucién N° U

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 949 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ZYN", CLASE 34, EXPEDIENTE N* 81189/2023 A NOMBRE DE SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB. -----===--==sssmsemmsm e e

Asuncion, 2 J 5NV

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB contra la Resolucion N° 949 de fecha 03 de septiembre de 2025, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZI0SOS, ¥; -==«=r===rsrmmrs s e

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB, e interpone Recurso de Apelacién contra la Resolucion N°® 949 de fecha 03 de
septiembre de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «---=--==-====s=sssemmmmmracaeeaanns

Que, en fecha 28 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso
L ST

Que, en fecha 14 de enero de 2026, el representante convencional de SWEDISH MATCH NORTH
EUROPE AB expreso agravios; en fecha 29 de enero de 2026 esta Direccién General tiene por presentada la
expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. —------=-s=mreemnnssmmmnniiaaannas

Que, en fecha 16 de marzo de 2026 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte oponente por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolver, -=----=--ssmm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.J)al cotejar las marcas solicitada ZYN y ZEN
oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de Ja
oposicion, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar a la confusion directa (tomar una marca por otra)
como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion) ../.. ademas debemos
tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase
34, lo que nos da la pauta que la oposicion sea declarada procedente. Que, ademas la marca oponente, ZEN
¥a es una marca registrada en nuestro pais con Registro n*/439.087 en la clases 34, este registro le otorga
prioridad y proteccion legal, lo que refuerza su posicion en la oposicion contra la solicitud de ZYNJ...)" —

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)La regla general en cuanto al
analisis comparativo establece que las marcas deben ser consideradas en un todo, es decir. la impresién en
conjunto que proyectan para el consumidor, incluyendo el producto final, que en este caso particular
como mencionamos en los parrafos anteriores es altamente distintivo. De esta manera no es dable
seccionar las marcas en sus partes, dado que las marcas se escriben de manera distinta, su pronunciacién
también varia. Por lo tanto, fonéticamente, estos signos son claramente distinguibles .../... la mapca
es una copia de una marca ajena, ni un intento de apropiacién indebida de otra marcs
competencia desleal ya que forma parte de la gran familia de marcas que posee mi m:m
senndﬂ la presente solicitud afredjra el interés que mi mandante nene en farmar Itie
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 949 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ZYN", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 81189/2023 A NOMBRE DE SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB. ------------

sean para uso medico; sucedineos del rape y del tabaco en forma de productos a base de fibras vegetales,
de uso oral, que no sean para el consumo; rape; rape sin tacabo; rape de hierbas”, mientras que la marca
oponente “ZEN" posee el registro de su marca en la clase 34 para: “Todos los productos comprendidos en fa
clase 34, tales como cigarrillos”. No obstante, ante las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales
sefaladas, esta Direccion General considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre la marca solicitada “ZYN" en la clase 34 y la marca oponente "ZEN" registrada en la clase 34, ---

Que, esta Direccién considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” En el
presente caso, vemos que el hecho de compartir una parte del signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto:en 1a Presente TesolUCIN ===<r«rsrmsnr i o e in s s i i e S i i s i

Por tanto, dado que la coincidencia recae (inicamente en parte de la denominacion y que los otros
componentes otorgan marcadas diferencias, el consumidor pertinente no incurrira en riesgo de confusion
ni asumira que ambas marcas tienen un origen empresarial comtn, por lo que resulta plenamente viable
una eventual coexistencia pacifica entre la marca "ZYN" solicitada en la clase 34 y la marca de la oponente
"ZEN" registrada en la clase 34, —-=---ssseremrrrmmr e e s

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 949 de fecha 03 de septiembre de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos, «===--=s==s=sssrrrrsmmermmmmmennns csassn e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, -------sseeeasaeas F

'Sinchez Herrero, Andrés. “Confisidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncidn. 2013,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 949 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ZYN", CLASE 34, EXPEDIENTE N* 81189/2023 A NDMBRE DE SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB. --- ceemmanan aaenann et

*

otorgan una marcada distincién en las marcas en pugna: "ZYN" suena como “zin", es una vocablo de una
silaba cerrada y de golpe seco: es visual y fonéticamente distinto a la marca oponente “ZEN", Basta
pronunciar las marcas de seguido para verificar las diferencias mencionadas, es errado afirmar que suenan
igual, la configuracién auditiva de la "y/i" es totalmente distinguible a la de la letra “e”. De igual manera, a
nivel visual, no se escriben de la misma manera, la grafia de “y" difiere de la letra “e", esto podra ser
facilmente apreciable por el consumidor promedio de los productos de la clase 34, publico consumidor que
se caracteriza por un cierto nivel de “lealtad” hacia la marca que habitualmente consume, —---------=-ceeexxx

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccién otorgada a la marca registrada ZEN se extiende al uso
en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada (las letras: Z-E-N), 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, --------====sssesmemsmmimm e

Que, corresponde ademas realizar un andlisis seméantico o conceptual a fin de determinar si las
marcas en cuestion poseen algin significado particular que permita diferenciarlas en la percepcion del
consumidor. En este sentido, debe sefialarse que la denominacion de la marca oponente “ZEN" es un
vocablo que evoca a la “Escuela budista que tiende a alcanzar la iluminacién espiritual mediante la
meditacion que no se somete al conocimiento intelectual y a sus conceptos”? Significado o acepcién que
no tiene la marca solicitada. Vemos asi, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas aiin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en la presente resoluCiOn. «= s e

Que, la parte recurrente alega derechos adquiridos sobre la denominacion solicitada atendiendo a
que es titular de registros marcarios en varios paises del extranjero, acompana copias de tales registros, que
han sido agregados a autos durante la etapa procesal oportuna del trimite de oposicion. De igual manera,
cabe mencionar que la firma solicitante en autos, ya posee el registro de la marca “FIND YOUR ZYN" en
nuestro pais, en la clase 34 para “Tabaco bruto o manufacturado; suceddneos del tabaco que no sean para
uso médico; bolsas de nicotina oral sin tabaco, que no sean para uso médico; snus; rapé [tabaco en polvo];
articulos para fumadores”, individualizada con el N° de registro 618514, Si bien dicho registro no otorga un

derecho de arrastre automitico, si nos permite colegir que la presente solicitud de registro constituye la
pretensidn del solicitante de extender su registro Marcario. —----=---===smsmrmmmmme e

Igualmente, en la base de datos del sistema informatico de la Institucién se verifica la existencia de
siete solicitudes pendientes de la firma solicitante para las marcas “ZYN LIVE" y “ZYN Y ETIQUETA"
(expedientes N® 2519236, 2526573, 2516583, 2527669, 2530781, 2530787 y 2530800), que se encuentran
actualmente suspendidas a las resultas de la presente solicitud, esto evidencia claramente la intencion de
consolidar una familia de marcas dentro del mercado nacional. —--esesesmmmmm i m s

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca mhutaﬂa Y]
en la clase 34 para: “Tobaco; articulos para fumadores; fosforos (cerillas); sucég

etende el registro

ill.
taba cd que no

! Dicclonario de la Real Academia Espafiola. Dispanible: hitps //die ras es/zen =;;E;5p' T1 : aliene
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1271 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N 65652/2017,
SOLICITADO POR LC.O.N. EUROPE, S.L. -mssxsesnserasssmsnranmsnsssmanssanesensasmsssssmasssmssmmsmsssanes s soesas

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
g T e e B e e

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

Que, analizando el campo ortografico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo
cuyo registro se solicita posee similitud respecto a la marca registrada, sobre todo en lo que respecta al
elemento preponderante en ambas marcas (BK - BKD) y a las respectivas etiquetas. De dichas semejanzas
en su estructura ortografica se genera una cercania fonética, debido que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan es similar, como puede notarse en
el SIgUIeNIDE COLBJO; —rrmmmmmr e s e e e e e s e da st e et st s et e st e e

“BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA”" (marca solicitada en la clase 03)
*BKD LUXURY & CO Y ETIQUETA" (marca oponente registrada en la clase 03)

Que, de la composicion de las marcas vemos que la solicitada se encuentra compuesta por tres
elementos: “BIOTIN" + “KERATIN" + “BK” y el elemento figurativo, mientras que la oponente se encuentra
compuesta por cuatro elementos: “BKD" + “LUXURY"™ + “&" + “CO" y el elemento figurativo. De la
contrastacion de las denominaciones resulta que el elemento preponderante en las marcas es: “BK" y
“BKD", el término “biotin” hace referencia a: una vitamina, especificamente a la vitamina B7, y “keratin” a
una proteina fibrosa y rica en azufre que el cuerim produce de forma natural. Mientras que “LUXURY &
CO" a o ¥ compatifal, —rsrrreerr et e e e e s S e

Que, ambas marcas son signos mixtos, es decir, poseen etiquetas que acompanan a sus respectivas
denominaciones, sin embargo, tales etiquetas (elementos figurativos) resultan insuficientes para evitar la
confusién visual, especialmente al considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen
identificar a las marcas, en las etiquetas se evidencia la preponderancia de los elementos*E
como se puede notar en el siguiente cotejo: ——s-——=rrrmmmmssemmrr e -t

marca solicitada marca oponente

LUEXURY & CD
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1271 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA' CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65652/2017,
SOLICITADO POR L.C.O.N. EUROPE, S.L. -— = -

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de EZEQUIEL
ALEJANDRO DRONZEK Y MAXIMILIANO RODRIGO DRONZEK en contra de la Resolucién N° 1271 de fecha
23 de noviembre de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; --===--===s=-ssssesmzznezes

RESULTA:

Que, en fecha 26 de diciembre de 2022 se presenta la representante convencional de EZEQUIEL
ALEJANDRO DRONZEK Y MAXIMILIANO RODRIGO DRONZEK e interpone Recurso de Apelacion en
contra de la Resolucion N® 1271 de fecha 23 de noviembre de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos
T T L I L T T L PP

Que, en fecha 24 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
jntnrpuestﬂl o i e e e, 8 e e

Que, en fecha 19 de abril de 2023, la representante convencional de EZEQUIEL ALEJANDRO
DRONZEK Y MAXIMILIANO RODRIGO DRONZEK expreso agravios. En fecha 07 de noviembre de 2024,
esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y ordena el traslado a la contraparte
por el trmino de ley. — - mmmrrm s e s s

Que, en fecha 04 de agosto de 2025 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declarala
rebeldia a la parte solicitante, da por decaido el derecho que dejo de usar y llama autos para resolver, —----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.. )al analizar las marcas enfrentadas: BIOTIN
KERATIN BK (marca solicitada) vs. BKD LUXURY & CO. (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, se
puede apreciar que entre las mismas existen diferencias grdficas, fonéticas e ideoldgicas. La parte oponente
alega similitud en las denominaciones por las letras BK, sin embargo, a simple vista se aprecia que poseen
otros elementos que permiten distinguirias. Que, basta visualizar/pronunciar de seguido fas marcas BIOTIN
KERATIN BK - BKD LUXURY & CO., para notar las diferencias visuales y auditivas que existen, no df';anl el
MiSMO recCUerdo € IMPresion(...)" — - ==xmmrsrmm e e e s e S

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta:
..Jqueda claro que el escrito de oposicion fue leido a la ligera y no se tuvo en cuenta la extrema similitud
grifica que, para mejor referencia, vuelvo a poner en este escrito .../.. corresponde analizar la situacion en
su justa medida: 1.) la marca solicitada se compone de los vocablos de uso comiin BIOTIN y KERATIN que
no le agregan ninguna especialidad a la solicitada 2.) la combinacién de letras BK esta contenida en la
marca de mi mandante BKD y en el mismo orden. 3.) cotejando las etiquetas se observa que la Jmpre.smn
grifica del conjunto es la misma 4.) los productos que la marca pretende amparar son Iﬂs
mandante tiene debidamente registrados y comercializados desde hace afios en SITEN

Que, la parte solicitante no contesto el traslado de los agravios, por lo qug séla de :
dié por decaido el derecho que dej6 de usar y se llamé a Autos para resolver, ~~-------=-~
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1271 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA", CLASE U3 EXPEDIENTE N* 65552!2&17
SOLICITADO POR L.C.O.N. EUROPE, 5.L. -

otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicién del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en

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

uﬂjc‘al e e 1 o . B 0 L . . ... .0 S S vy o e i, Sy i oy ey e

Que, ésta Direccion estima que la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de la
Ley N° 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién
o de asociacién con esa marca, situacién que acontece en el caso de autos. El articulo mencionado tiene
como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversion del titular anterior; la proteccion al consumidor
de tomar decisiones engafiadas en el mercado; y asegurar que la competencia entre los que concurren al
mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercial y transparencia. ------------------s-msersmsnnsannes

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 v 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™, -« -suseerermeremmeneane e

En conclusion, al realizar la apreciacion global de los signos enfrentados se aprecia que la semejanza
visual y fonética de las denominaciones sumada a la igualdad de los productos amparados, acarrea la
posibilidad de confusion o asociacién de marcas. Por consiguiente, a fin de proteger los derechos
adquiridos por el titular anterior, al publico consumidor y en pos de la lealtad comercial que debe
prevalecer en el mercado, la presente solicitud de registro no puede prosperar en registro, —---===-=-====---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccién arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde
revocar 12 resolucitn FeCHTTIa, =«==-====sascmm e e s s s e s men s e s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1271 de fecha 23 de noviembre de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «=««-ssssresarmmmmmrmmmrmusse s sae e s eeeee

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “BIOTIN KERATIN BK'Y
ETIQUETA", clase 03, Acta N° 65652/2017, Sﬂhcnada a nombre de la firma Le.o.n.

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,------------------

T=DERECHO DE MARCAS™ - Jorge Otamendi. 9° Bl CARA, Abcledn Perrat, 3017

* Compendio de Doctrna de Propeedad Indusirial. Supermiendencia de tndustria v Comercio, Colomsbaa, 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1271 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUEI'A CLASE 03, EXPEDIENTE N° 65652/2017,
SOLICITADO POR L.C.O.N. EUROPE, S.L. -

Que, esta dependencia administrativa considera que las marcas en pugna “BIOTIN KERATIN BK Y
ETIQUETA" y "BKD LUXURY & CO Y ETIQUETA", por las identidades visuales, auditivas e ideolégicas,
resultan indudablemente confundibles. — === s

Que, cuando existe similitud extrema entre los signos, el nivel de atencién se centra en la relacién de
los productos, ya que el riesgo de que el publico los vincule directamente es muchisimo mayor. Al
respecto, la marca solicitada “BIOTIN KERATIN BK Y ETIQUETA" pretende el registro de su marca en la
clase (03 para los productos: “Lociones para el cabello; aceites esenciales tinicamente destinados al cuidado
del cabello; cosméticos unicamente destinados al cuidado del cabello comprendidos en la clase 3"
mientras que la marca oponente BKD LUXURY & CO Y ETIQUETA se encuentra registrada en la clase 03
para: “Todos los productos” De la cobertura senalada, se verifica que en el caso en estudio existe una
identidad parcial en la cobertura, ya que los productos especificos que pretende amparar la marca
solicitada se encuentran incluidos en la cobertura amplia que engloba la marca oponente registrada. —----

Las “Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay” establecen: “Una categoria amplia de
productos o servicios de la marca anterior inchiye totalmente a los productos o servicios cubiertos por la
marca posterior — Inclusién de todos los productos o servicios posteriores dentro del alcance de los
productos o servicios anteriores Por ejemplo, la marca anterior estd inscrita para ‘productos farmacéuticos’
v la marca posterior se solicita para ‘preparados antibiéticos’. La categoria de ‘productos farmacéuticos’ es
conceptualmente mds amplia que la categoria de ‘preparaciones antibidticas’, que es un tipo més especifico
de producto farmacéutico. De igual modo, el término ‘calzado’ especificado en un registro anterior es mds
amplio e incluye el término mas restringido ‘calzado deportivo’ de una solicitud posterior. En este caso, los
productos contenidos en la categoria mas restringida de la marca posterior son idénticos a los productos
designados por la marca anterior, cuyo concepto es mis amplio y engloba a los de la categoria més
msmgfda‘”" e e i R S S S S S B S S S S S S mm s S e S m e m e s

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

Que, las marcas analizadas no solo poseen identidad grafica y fonética, sino que, como se ha
remarcado, amparan los mismos productos de la clase 03, circunstancia que aumenta la posibilidad de
confusion de las marcas por el piblico pertinente. — -«

1 [‘.Il:n:n on Macional de !'rrlpﬂcd.u! Intelectual. (EXS) !hrrmrlruur.-l vamern g e -.lrrff.'-'gm-q.-q v 231-232
i ol g o Ll sropaedad indusinal fmarcan dheectnce

J‘.Il.rl:n:n.lrln Maconal rbr I'n:upl.c,d:ld Jrlrelnl:u:l '-'I'IE': Derectrices p..l.r.r of Fovcamrn de Mareas so Paragay, . 225
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 548 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “MOCAP PLUS", Clase 05, EXPEDIENTE N*® 06982/2013, SOLICITADO POR LA
QUIMICA FARMACEUTICA S.A soessesmmernemmtm e oo e eee e e s s e n s sn e s s s s e s s ma s m e

materia “las partes iniciales son las partes que mds retiene el publico consumidor” y por ende, si no existe
identidad de raices no existe peligro de confusion.../.. La realidad es que lo tinico que las marcas en pugna
comparten son las letras “CAP" que fueron utilizadas como desinencia de la registrada y que por otro lado
fueren colocadas al término del primer vocablo de la solicitada MOCAP PLUS. La marca oponente convive
pacificamente en la clase cinco con otras denominaciones que estin utilizando la misma desinencia
“CAP"../...LAS MARCAS EN PUGNA YA CONVIVIERON EN EL PASADO../..Lo mds importante a ser tenido
en cuenta es que la marca solicitada “MOCA PLUS" ya estuvo registrada en el pais en el pasado en nuestro

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 la marca solicitante
MOCAP PLUS (Clase 05) y la marca oponente FAMOCAP (Clase 05).--==-===s=ssssmensmarmmsnnnnnsessnseassannaes

Que, desde el punto de vista grtografico. se advierte que las marcas en pugna comparten la secuencia
de cinco letras “M-0-C-A-P", que conforman el elemento coincidente y de mayor fuerza distintiva entre los
signos confrontados. Aun cuando la solicitada agregue el término “PLUS” y la oponente antecede el prefijo
“FA", resultan insuficientes para atenuar la marcada semejanza derivada de la inclusion total del término
“MOCAP", de inmediata percepcitn por parte del puiblico consumidor. Asimismo, en el aspecto fonético, la
pronunciacion de ambas marcas genera una clara aproximacion sonora, pues el vocablo “MOCAP" se
reproduce de manera integra en ambos signos y constituye el segmento que mayor impacto produce en la
PercepCian AU tIVa, — = m e e

MOCAP PLUS (marca solicitada)
FAMOCAP {marca oponente)

De la comparacion de ambos signos, se evidencia la falta de elementos diferenciadores idéneos entre
si. Por ende, las semejanzas de caracter grafico, conceptual y fonético que presentan las denominaciones en
disputa resultan sustanciales y decisivas, lo que podria llevar al publico consumidor a la falsa conclusion de
que los productos amparados bajo estas marcas poseen una procedencia empresarial idéntica o derivan de
corporaciones economicamente asociadas, generando de este modo un claro riesgo de confusian.-----«-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
titular oponente posee registrada la marca “FAMOCAP" bajo el N° 546116 para “fodos” los productos
correspondientes a la clase 05. Por su parte, la marca solicitada *"MOCAP PLUS" pretende igualmente
obtener la cobertura de “todos” los productos comprendidos en la Clase 05 De ello se desprende
claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusién se
encuentra debidamente acreditada, En efecto, las marcas analizadas no solo presentan similitud gréfica,
sino que ademas recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartiran los mismos
canales de comercializacién, puntos de venta y publico consumidor, incrementando asi las probabilidades
de asociacion o confusion entre la marca solicitada y la marca oponente, -«---soseemm s

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden wﬁiﬁn mas
4 .

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en tenerse en
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 548 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “MOCAP PLUS", Clase 05, EXPEDIENTE N°® 06982/2013, SOLICITADO POR LA
QUIMICA FARMACEUTICA S.A.----=-===-==s=nnan - smmm e ————

Asuncion, 2 9 SEP 7076

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de LA QUIMICA
FARMACEUTICA S.A. por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolucion N° 548 de fecha 29 de
diciembre de 2015, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, ¥; ----=---==---=s=remrssmemannnanas

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2016 se presenta el representante convencional de LA QUIMICA
FARMACEUTICA S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 548 de fecha 29 de
diciembre de 2015, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Liti gl0os0s,-«----=ssssssssemsmmmnmmaans

Que, en fecha 07 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuestﬂl ........................................................................................................................

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 el representante convencional de LA QUIMICA FARMACEUTICA
S.A. expreso agravios; dictandose en fecha 12 de febrero de 2019 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

]E}". ...................................................................................................................................

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
PHARMA INTERNATIONAL S.A. por no contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia
fue declarado decaido el derecho que dej6 de usar y se llamo autos para resolver en fecha 01 de marzo de
TR oo o B e A e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) si bien es cierto la solicitada es una marca compuesta, la
misma no es factor sufictente para considerarla como elemento esencial ya que la palabra “plus” es de uso
comtin para productos de la clase cinco, por lo que no suma como elemento innovador y novedoso.
Realizando el cotejo marcario entre ellas faMOCAFP/MOCAR, se observa que la solicitada se ha inspirado en
la oponente para dar origen a una nueva marca../.. Que, la marca solicitada también ha sido presentada
para cubrir productos de la clase 05, misma clase en que se encuentra registrada la marca oponente.../... Que
de lo mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna, NO existen suficientes diferencias y
pueden causar confusién o asociacion, por lo que esta Direccion encuentra fundamentos que puedan
impedir el registro de la presente SOICItUA (...) " ---+=-+m-=swemrssemramanremene e s e s n e e

Que, se agravia LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A., y entre otros argumentos expresa: “(...) Serfior
Director, en este caso las marcas en cuestion no son confundibles y la marca solicitada por mi mandante
posee la suficiente novedad y especialidad para poder coexistir pacificamente con la marca
oponente../..surge a simple vista que las marcas en pugna poseen raices disimiles “F-A-M" (tres letras) fa

registrada y "M-O" (dos letras) la solicitada. Por ello, debe concluirse que no existe pe: - cafusion
entre las marcas en pugna dado que tal como lo afirma la junisprudencia y dﬂcmh& ite sobre la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 548 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “MOCAP PLUS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 06982/2013, SOLICITADO POR LA

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

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a teoria de la dilucion ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con €sta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabri el origen de los
PTOGUCEOS (... )2 w=mnnmmresemmssmmemssnmsensassmsss s sns e sas e am s ase s ae e s e n e s s s s e ot e e mm e s e nnn e

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

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Por tanto, en base a las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccién arriba a la conclusion de que no es viable
la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la resolucién
TN T i e oo o i o e A b o i e 0 P B 0 L B s e B A e s e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 548 de fecha 29 de diciembre de 2015 dictada por la

Direccion de Asuntos Marcarios LitigIoSos, ««=-ssse s

Art. 28 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *"MOCAP PLUS", Clase
05, Expediente N° 06982/2013, solicitada a nombre de la firma LA QUIMICA
FARMACEUTICA S.A. ---=--==r==rrmeemmmmmnmmesnmmnnns ot ..

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,---------s-cmcmoa- e s S S

' Compendio de Doctrina de Propredad Industrial. Supernintendencia de Industria y Comercio. Colombaa, 2006
! DTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina. 2002, fva, Ed:Pig.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 208 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N*® 47457/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A.---==-s==-ssnssaeas

Que, el representante convencional de HEISECKE & CIA. S.A.CL manifiesta en su escrito de
contestacion del traslado de los agravios: *(..) A simple vista puede ser observado que la marca solicitada,
reproduce las seis uftimas letras que componen la denominacién de la marca registrada por mi mandante,
en el mismo orden y secuencia, provocando de esta forma un inevitable RIESGO DE CONFUSION.../... Entre
las marcas en pugna notorias semejanzas en los planos grifico, ortografico y fonético, lo que provoca una
misma IMPRESION DE CONJUNTO entre ambas, resultando de ello que existe RIESGO DE CONFUSION y
que por ende, las mismas NO PODRAN COEXISTIR PACIFICAMENTE en el mercado sin causar perjuicios al
PUBlICO CONSUMIAON (... ) e e e

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

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si la marca solicitada
“LERGIN" (Clase 05) y la marca oponente *HECOALERGIN" (Clase 05) pueden o no ser confundidas en el
mercado, tras un analisis desde la Optica de los eventuales consumidores. -=---=sscesseemssesmmamc

Que, al realizar el analisis ortografico de las marcas en pugna, se advierte que ambas denominaciones
comparten la secuencia de seis letras “L-E-R-G-I-N". Sin embargo, la marca oponente presenta, ademas, el
elemento inicial "HECOA", que precede a la secuencia comiin y modifica sustancialmente su configuracion,
extension y apariencia grafica. Asi, mientras la marca solicitada se compone uanicamente de la
denominacién “LERGIN", la oponente presenta una estructura mas extensa, *HECOALERGIN", generando
una impresion visual diferenciada cuando los signos son apreciados en su totalidad,--------------=--=----re--

A su vez, desde la perspectiva fonética, las expresiones generan impresiones auditivas claramente
distintas, considerando que la marca solicitada es bisilaba y por tanto se pronuncia “LER-GIN", mientras que
la marca oponente se articula como “HE-CO-A-LER-GIN", diferenciandose en sus dos silabas iniciales. Bajo
tal perspectiva, las coincidencia sefaladas resultan insuficientes para inducir a confusién, ya que,
considerados en su conjunto y dentro de sus correspondientes estructuras denominativas, configuran
signos claramente diferenciables, tal como se comprueba a continUACIOn:----=-=-=sssssemmsmsmmmurrnes e

LERGIN (marca solicitada), y

HECOALERGIN  (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefialan cuanto sigue:
“(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la secuencia de
las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero de palabras y la
estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guion ES}

[--.] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fa 4]
ya que una s:m;hrud fﬂnenca estard detenmnada por. las sﬂ'abas comunes y su c-:?mb.i ;-

* Directora General Ynieting
Ditemeitn Genenal fe Prapiedpt nduuial
-5 _.‘.,{_I‘ﬁ teidn Nachnal 82 Frapiedad leeelonas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 208 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N° 47457/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A.----===+=szsnzeznn

Asuncién, 75 SEY JUD

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de GUAYAKI S.A.
contra la Resolucién N° 208 de fecha 08 de mayo de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LHIEIOR08, Vi < metiemssastremeen masraesesesnantnanspess e s tersta s mr s st e s S s s e s s e e

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma GUAYAKI
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 208 de fecha 08 de mayo de 2023, dictada por
la direccion de asuntos Marcarios Litigios0s. -« =-ssssssssasmmusmmaasm s se s s s ms e s s s s s s an s s s

Que, en fecha 16 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuestﬂ‘ ........................................................................................................................

Que, en fecha 12 de junio de 2024, el representante convencional de GUAYAKI S.A. expreso agravios;
dictindose en fecha 20 de junio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-------=----eceeeeoocecennaes

Que, en fecha 24 de septiembre de 2024 el representante convencional de HEISECKE & CIA. S.A.C.L
contesto el traslado de los agravios. Esta Direccion dicto la providencia de Autos para Resolver en fecha 04
de octubre de 2024, = scmsniresseouscrnitsar ey o st mst o as e Saiad st b e e e o e s e s s R s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, considerando las identidades existentes en el
aspecto nominal, teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, al
realizar un cotejo, podemos notar que la marca que no retine los requisitos de novedad y de especialidad, y
gue es susceptible de causar confusion entre los consumidores, por lo que es imposible una coexistencia
pacifica entre las mismas../.. Que, cabe senalar que la marca solicitada pretende distinguir productos
farmacéuticos comprendidos en la clase 05, tal como ocurre con la marca registrada (... )" -====-====ess=cassceazns

Que, se agravia el apelante GUAYAKI S.A., y entre otros argumentos expresa: “(...) LA PALABRA
“ALERGIA" ES GENERICA PARA LA CLASE §5: EL USO DE ELEMENTOS EVOCATIVOS QUE DERIVEN DE LA
MISMA CONVIERTEN A LAS MARCAS EN SIGNOS DEBILES../.. Recordemos que el uso comin puede
derivar de un término presente en numerosas marcas registradas en una misma clase, o bien de uno
evocativo de alguna propiedad, finalidad o componente del producto. En autos, ambos casos se encuentran
configurados, pues todos los elementos derivados de la palabra "alergia® ("ALERGI", *ALERGIN",
"ALERGIC"), ademds de ser evocativos de la finalidad del producto, han pasado a ser de uso comiin en la
clase 5, por encontrarse compartidos por diversos titulares de registros de marcas, segun puede ser
constatado en el sistema informatico de la Direccion Nacional de la Propiedad Industsial../.. En virtud de
ello, la oponente no puede evitar que otros - como en el presente caso, GUA¥
elemento o uno similar dentro de sus signos distintivos(... ) =-«-===--ssecsme-en af

i, [

Abrg. Claudis Pameks Cristaldo
DitectoraGenerallnierina

Direceién Genteal de Propledad lnduserial

S Plseecion Nacional & Frapledad latelecinal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 208 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N® 47457/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI 5.A.-----===--==-=x----

son de dominio piblico y se pueden usar libremente”. Cuando dos signos coinciden tinicamente en un
componente que tiene un cardcter distintivo débil o que es de uso corriente en el mercado, dicha
coincidencia no puede sustentar por si sola un riesgo de confusion. El hecho de que haya marcas
registradas con la particula en comin a nombre de diversos titulares nos permite colegir que el
elemento“LERGIN™ es utilizado corrientemente en el registro marcario de la clase 05 y que En ese sentido,
ningun titular puede monopolizar o apropiarse del MiSMO. —«ssessmeemrmme i

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resoluciém N*® 208 de fecha 08 de mayo de 2023 dictada pnr la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigiosos, -------------- taeesesmmrassaren sesmssemsvearasenatsesstents

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "LERGIN",
Clase 05, Expediente N° 47457/2013, solicitada a nomb

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, =-=====s=ssssssssmnssmnnzees .

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
['I-unlurl{. neeal Interina
| Birticidn Geaeral de Prag pirdad Induattial
| Direcoitn Nacvaal de Br ||:-£:il ehngy!
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 208 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LERGIN", Clase 05, EXPEDIENTE N® 47457/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A.------- sasssassrrns

anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los
signos denominativos pesan mas al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de
los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las
coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de las signos causan una similitud visual menor

que los elementos que aparscen al comienzo. Del mismo modo, las silabas o fonemas coincidentes o

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.™ Por consiguiente, la mera coincidencia en ciertos elementos no resulta suficiente para
justificar un rechazo, especialmente si se consideran los demés aspectos analizados en conjunto en la
8L T e R

Que, en ese sentido, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Segin la bisqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucion, se encuentran igualmente registradas en la misma clase del nomenclador
internacional: PREDUALERGIN, clase 05, Registro N* 631766 a nombre de LABORATORIOS ANDROMACO
S.ALCL; ALERGINA clase 05, Registro N® 637557 a nombre de INDUFAR CISA; DULERGINA clase 05,
Registro N® 564382 a nombre de INDUFAR C.LS.A;; DEXALERGIN clase 05, Registro N° 532555 a nombre de
IVAX ARGENTINA S.A. Por consiguiente, ademas de la marca solicitante y la marca oponente, existen otras
marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento “LERGIN", lo cual demuestra la
coexistencia previa y pacifica de las mismas dentro del mercado.-----------ememmmr e

Que, ahondando en el anilisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso “La circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en comun, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin,

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 tnico. Estas denominaciones son necesarias_para 3

! Ihrecciin Nacional de Propiedad Intelectial {DINAPL, Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147, 266 y 298 lhqunll:llr en: mela (_ﬁ;u&dﬂ
J_'|_'i‘- O JJ_L,;LI._L,L'\-L}_LIUIJE'L"|,||1|'in,|J.n|.1 inglusin tl mprcas ditecinges .’!.‘JF mﬂ - HII'IF'”"“.

! Sinchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn. 2013, Diteckaty & l‘Tm.d.uil.ulunn:.'n

' Derecho de marcas; procedimiento sdministrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas s armonizacidbded i |D iedyd feieltnat!

marcas en el MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabriel A ¥ Gibriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 paginas. || qm_,;:-.n‘im.ﬁ”“
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 125 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SELECTED Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N°® 13025/2015, SOLICITADO POR
AKTIESELSKABET AF 21, NOVEMBER 2001.- - smmmrm————

pesar de que éste hecho fue totalmente OMITIDO por el Inferior, que entre Jas marcas en pugna, existe una
ESTRECHA RELACION en cuanto a los servicios que protegen../.. Que, la marca *SELECTED" solicitada por
la adversa provoca una MISMA IMPRESION en la mente de los consumidores por lo que es SUSCEPTIBLE
DE CAUSAR CONFUSION en relacién con la marca y los servicios de mi mandante, razén por la cual, el
ptiblico consumidor se vera irremediablemente inducido a error sobre la procedencia de los servicios que
pretende distinguir la marca opuesta .../.. Que, en el caso de autos es indudable, por las razones expuestas
que existe la POSIBILIDAD de que la marca “SELECTED" solicitada INDUZCA directa o indirectamente a la
CONFUSION a los consumidores en relacién con los servicios de la marca “SELECTA" de mi mandante (...)" -

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro
“SELECTED" (Clase 35) y la marca oponente “SELECTA" (Clase 35). --------=--sremsrmmsmmmm s

Que, al efectuar el examen grtografico comparativo, se advierte que la diferencia grafica se concentra
principalmente en sus desinencias (A/ED) . Asimismo, la marca solicitada presenta una extension mayor, al
estar compuesta por ocho letras frente a las siete de la marca oponente. Es decir, consideradas en su
conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos diferenciables. De igual
manera, desde el punto de vista fonético, las diferencias senaladas, generan una secuencia de sonidos e
impresiones auditivas diferentes en su CONJUNED. === e s e s

SELECTED (marca solicitada)
SELECTA (marca oponente)

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 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 entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o

! Direecion Nagional de Propiedad Intelectual {DINAPT), Divectrices para of evemen de marcas en Poraguay, pp. 187 y 266 . Disponible Qfecinrs ®encral Tnterina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 125 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SELECTED Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N°® 13025/2015, SOLICITADO POR
AKTIESELSKABET AF 21, NOVEMBER 2001.--=-===s=s=sscsssacmcesmnnanannas S

oC 0
Asuncién, 4 9 oLP £ULD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Eno Bronstrup
Sociedad Anénima por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolucion N 125 de fecha 18 de
marzo de 2021, dictada por la Direccidon de Asuntos Marcarios Litigiosas, y, =---=--==sessesmmman s

RESULTA:

Que, en fecha 30 de julio de 2021 se presenta el representante convencional de Eno Bronstrup
Sociedad Anénima e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 125 de fecha 18 de marzo de
2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s,----==«==s=s=sssmrermrmmm e s e e

Que, en fecha 01 de septiembre de 2021 fue dictada la providencia que concedit el recurso de
ap,e.lac.ﬁn jnterpues‘[ﬂ_ ..........................................................................................................

Que, en fecha 10 de noviembre de 2021 el representante convencional de Eno Bronstrup Sociedad
Anoénima expreso6 agravios; dictindose en fecha 22 de noviembre 2021 la providencia por la cual se tiene
por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término

A JRY, covreoresosnssrassansrtmsnensnsaa st bone e Aaa s e s A e e e RS R e R AR bt a e e

Que, en fecha 22 de junio de 2022 fue acusada la rebeldia del representante convencional de
Aktieselskabet Af 21, November 2001 por no contestar el traslado de la expresion de agravios, en
consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejd de usar y se llamo autos para resolver en fecha 12
de leliﬂl L 1 S R

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, haciendo un andlisis comparativo entre la marca
solicitada y oponente encontramos que si bien es cierto que comparten algunas palabras, se observa su
marcada diferencia en cuanto a la Fanétr'c‘a y v:r'sua.’ por lo que no pvodré mns.i'ﬂ"frame una forma de

mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna, no existe suficiente similitud pam causar
confusion o aseciacion, lo cual se puede cotejar en la diferencia de los servicios que ambas protegen; la
solicitada es para agrupamiento para el beneficio de terceros, de productos diversos, comprar a través de
tiendas minoristas o mayoristas, catilogos entre otros; y la oponente en cambio para la importacion,
exportacion, representacion de productos quimicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura,
ete., por lo que esta Direccion encuentra infundados los argumentos del oponente (...)"--============2=mesaeeme

Que, se agravia la apelante Eno Bronstrup Sociedad Anénima, y entre otros argumentos expresa: “(...)
Que, no obstante, lo resuelto por el Inferior, debemos recalcar que entre la marca "SELECTED" solicitada y
la marca “SELECTA" de mi mandante existen NOTORIAS SEMEMNHS en los pfaﬂos
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 125 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SELECTED Y ETIQUETA", Clase 35 EXPEDIENTE N° 13025/2015, SOLICITADO POR
AKTIESELSKABET AF 21, NOVEMEER 2001.- SIS SRR T DS

Que, igualmente en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante
Aktieselskabet Af 21, November 2001, posee la siguiente marca registrada: “SELECTED FEMME" Clase 25,
Registro N° 632414; Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta un registro concedido bajo
una denominacién similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra
version de una marca qUE Ya & Pertenece, ==« e s s e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que 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 reCurTIda, «=----=mmre e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 125 de fecha 18 de marzo de 2021 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigioss, ----=----=-=--s=msmrsrmmmmrmmm e

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"SELECTED", Clase 35, Expediente N° 13025/2015, solicitada a nombre de
Aktieselskabet Af 21, NOVember 2001, --«---s-s-------=z= -3y soecs R

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.----=-=-=-==ssssssssszszzs %m’ --------------------------------

Direetora Genera
Direkeiin Gengabl 4 fP"‘r"':’ Endustrial
Dyeccrén Waclonal de Pré bellaf 1zeelecreal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 348 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “A.LR.", Clase
01, EXPEDIENTE N° 37200/2020, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. wese

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHLIT UNA MIATCE, =~=on=seaaeimines s e s e e e s ee s te ot s e o e st me e b re s ke e e e ees e s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca denominativa “A.LR." Clase 01 y la marca mixta base de rechazo
“AIR - H CROSS Y ETIQUETA” Clase 01, —=---==s-cesserrmmssmomemmesmre e crmasamm i am s s mnan s s s e ma s casn asa e s

Que, del contraste ortografico y fonético, se advierte que ambas denominaciones comparten las tres
letras iniciales“A-I-R", sin embargo, lla denominacion pretendida se configura de manera abreviada y
delimitada por puntos *A.LR.". En contraposicion, el registro antecedente incorpora las silabas adicionales
“H"y "CROSS", dotandola de mayor longitud estructural, asi como de un significado conceptual e impacto
auditivo marcadamente diferenciados. A continuacion, se ilustran las diferencias estructurales identificadas
L T s T 1 L

ALR (solicitada), y

AlR - H CROSS (marca base de rechazo)

Que, esta Direccion General 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 necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.” Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso “A.LR.", no basta
para inclinar la balanza a favor del rechazo, més ain, teniendo en cuenta los demas elementos que serin
analizados en conjunto en la presente resoluCion. -=-----===-ssasrmsssmsm s

Que, en ese sentido, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Segin la bisqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucion, se encuentran igualmente registradas en la misma clase del nomenclador
internacional: AIR LIQUIDE (T.M.), clase 01, Registro N® 527312 a nombre de L"air Liquide, Societé Anonyme
Pour L’etude Et L'exploitation Des Procédés Georges Claude; AIR FORCE TECNOLOGIA clase 01, Registro
N® 479727 a nombre de Edivan Todescatto; AIRTRUCK clase 01, Registro N° 449134 a nombre de
LABORATORIOS LA SANTE S.A.; Por consiguiente, ademas de la marca solicitante y la
rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el e -T-- £
cual demuestra la coexistencia previa y pacifica de las mismas dentro del mercado.-=---+--=-"y---33sforerenee -

Wirecciin Genesal 40 Propledad ladusteial
Disecciba Nacional de Pragiedd leneleceenl

! Sincher Herrero, Andrés. “Confusitn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncion. 2013, v
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 348 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “A.LR.", Clase
01, EXPEDIENTE N® 37200/2020, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

Asuncion, £ J obf 2026
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Syngenta Crop

Protection AG., contra la Resolucion N2 348 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Direccién de
e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de Syngenta Crop
Protection AG., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N¢ 348 de fecha 11 de marzo
de 2021, dictada por la Direccion de Marcas.----«=--====s=sssmsr e s s e

Que, en fecha 11 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
Ly L R

Que, en fecha 21 de abril de 2022, el representante convencional de Syngenta Crop Protection AG.,
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 17 de mayo de 2022.------------- B e e et il il

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 Ja marca “"AIR - H CROSS",
registrada con el numero 423779 en fecha 17 de Mayo de 2016 a favor de SILTEC FERTILIZANTES S.R.L.
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.- por lo gue de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (... )" ==sseesermresansasnsacans

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) 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, AIR - H CROSS y etiqueta; con
dos términos, mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como “A.LR" contando asi en un
solo término. Tal disimilitud permite que la marca solicitada se distinga de la marca antecedente
gramaticalmente y en cuanto a su extensién, puesto que a simple vista se denota que la marca base del
rechazo es mas extensa que la solictud de mi representada.../..Asi también, si bien ambas fueron solicitadas
en la clase 01, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra marca, puesto que la marca
solicitada por mi principal se enfoca en: "Productos quimicos para el tratamiento de semillas de girasol”,
Mientras que la marca antecedente cubre los productos tales como: exclusivamente fertilizantes. Por lo que
se puede percatar que ambas marcas son diferentes en su finalidad previstaf..,)"=-=====ssszsspemrezzz g

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia p no del recutso
interpuestﬂl.....................“....-.......-.............................................:,._. ...........................

fi Abg, Claudia P :
i Diteetors General Tnferina
e Dieeschén General e Propindad Bpduserizl
':":"k' Dlegitian Matlanal de Pragisdad leselzemal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 348 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “A.LR.", Clase
01, EXPEDIENTE N° 37200/2020, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.- —

Que, ahondando en el analisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso “La circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en comun, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala Il, 18/06/91, Bizin,

Que, claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando fa
marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la proteccién de
exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso comiin o necesario en el
D T T i v e e s w0 B e e B 5 2 8 B i i

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que Syngenta
Crop Protection AG. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: “A.LR." clase 05
Registro N¢ 518568; “A.LR." clase 3] Registro N2 518567 : “AIRSET" clase 01 Registro N2 520804; “AIRSET"
clase 05 Registro N2 518569; “AIRSET" clase 05 Registro N¢ 518569; “AIRSET" clase 3] Registro N¢ 518570. Es
decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominacién
similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de
una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion 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 resolucién recurrida, -------------

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

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 348 de fecha 11 de marzo de 2021 dictada por la Direccién
A MarCas, = mom s s e e e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “ALR.",
Clase 01, Expediente N° 37200/2020, solicitada a nonibte de Syngenta Crop
o L] Dm0 O 0 o S e S NS, S R

Art. 32 NOTIFIQUESE .-+--=s=sssszesaesmmmcccmeecameeee »-;_--- T Y MNR— R—

Mirgocian Nacipnal de Propeeds ! ool

! Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fando para el examen de marcas ; armonizacion del dereche de
marcas en el MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabriel A, y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 paginas.



