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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.349 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU", Clase 36, EXPEDIENTE N° 36461/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL
. VL e SR

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 vélidos como el
derecho a constituir UNQ MArCA: ===r=sr==stresmereremrm e e ses e m st oo rea s an s e s s e es s re s mm et s e b e e rens

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. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU" Clase 36 y las marcas base del rechazo “LA
MALIBU" Clase 37, Registro N 516583, === -mnmmm e e

Que, al realizar el contraste grtografico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de
manera integra el término “MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto
distintivo en la marca registrada. En efecto, el articulo “LA", por su naturaleza y funcién dentro de la
expresion, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunte una individualizacion
auténoma, por lo que el término "MALIBU” adquiere particular relevancia en la conformacién de la
impresion distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional
“TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia integra
de "MALIBU", por lo que la impresién sonora y visual producida por ambas marcas presenta un ambito de
AProXimMacion relevante, «  sssiscsimcorssimoiisriusinsstase i ass sonus sasusrtnt s rns s s e rn s s b ass et S e e ea e

En cuanto al aspecto conceptual la coincidencia en el término “MALIBU" adquiere igualmente
especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vinculo conceptual
inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que
los signos guardan una relacion empresarial, comercial o de procedencia comin, particularmente bajo la
percepcion de que “TERRAZAS MALIBU" podria constituir una variante, extension o linea de servicios
vinculada con la marca LA MALIBU® - ==-=s-sseescrims it et en s s ses s sanar s e s mn e a e sa e sane

TERRAZAS MALIBU (solicitada), v
LA MALIBU {marca base de rechazo)

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: “(..) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos
elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se
refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinoénimos o cercanos semanticamente y pueden ser
asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDEN vs. PARAISO; LA ESTANCIA vs. LA
HACIENDA.../...Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresion, ellos depen considerarse
conceptualmente idénticos o similares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES va=8(0
similitud conceptual en cuanto los signos comparten el concepto de “sol”; AZUL vs. EQ
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.349 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
-TERRAZAS MALIBU", Clase 36, EXPEDIENTE N° 36461/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL
- V———

Asuncién, ¢ J oStf Z20/B

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL S.A., contra la Resolucién N* 1.349 de fecha 06 de mayo de 2026, dictada pnr la Direccion de
Marcas, e e

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL S.A., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1.349 de fecha 06 de
mayo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas.-«=««--=sssesm s

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
IlntETPU'EEtG. .........................................................................................................................

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de TERMINAL OCCIDENTAL S.A.,
expreso agravios. Esta Direccidn General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de Julio de 2026, === rrrmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2013919 Denominacién LA MALIBU Clase 37 Registro N*® 516583 Titular Raices Homes S.a [PY],
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-=--=======ssemnesanaces

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) Desde el punto de MALIBU
fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza
con el término *“TERRAZAS", compuesto por tres silabas y con una presencia sonora propia, mientras que el
antecedente inicia unicamente con el articulo “LA”". Esta diferencia modifica por completo la
pronunciacién y el ritmo de ambos signos, generando una impresion auditiva distinta desde el primer
momento.../..1a presencia comiin del término "MALIBU" no basta para generar confundibilidad cuando la
marca solicitada incorpora al inicio el vocablo *“TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la
estructura, sonoridad e impresion general del signo. Precisamente por ocupar la posicién inicial, es el
elemento que capta la atencion del publico y el que permite distinguir claramente una denominacién de fa
otra../.. Por otro lado, y no menos importante, corresponde senalar que el antecedente invocado se
encuentra registrado Unicamente en la clase 37, mientras que la presente solicitud pretende distinguir
servicios comprendidos € Ja clase 36 (.. ) - -==rmm e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedenci
Nk et s R o 23 1) TERiEs Sy -

Abg, Clandiz P amela Crstldo

]J eruta inu:u.lntrnn:
¢ Prap reded bndustiad

o enerdl -
E::tut;'-:nm defen prd.i Jraefeeneal



DIRECCION HACIONAL DE

PROPIEDAD % GOBIERNO vr1. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

Resolucion H‘j_?_o 6

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.349 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU", Clase 36, EXPEDIENTE N° 36461/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL
AL = e

Que, el A-quo menciona el Art. 6 de la Ley N* 1294/98 que dispone: “..La Direccion de la Propiedad
Industrial en interés del publico, podra denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra
registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, atin mediando consentimiento
del titular de la marca registrada. El registro solicitado podra concederse sélo para alguno de los productos
o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacién para determinados productos o

servicios, cuando no se justifica una denegacion total....". «==-======swermrrmmm s e e

Que, ésta Direccién General 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 productes o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de
confusién o de asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta
que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra
terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a
la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta
inviable la coexistencia pacifica entre las mismas, —--—---semmm e e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1.349 de fecha 06 de mayo de 2026 dictada por la
Direccion de Marcas, -==-=====«s=sssssssssmmmrmsmmsmsmsmransms s s snsss smnranas ssnssnessnsssens

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *TERRAZAS MALIBU",
Clase 36, Expediente N® 36461/2025, solicita nombre de TERMINAL
OCCIDENTAL S.A, — === mm s e e ce Sz s e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.349 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU", Clase 36, EXPEDIENTE N° 36461/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL
3 O O

serjan similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos
son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de “muisica”(...))". -=-=======sss=seennseeees

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “TERRAZAS
MALIBU", resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es asi, ya que el elemento
en comun es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencion sobre si, asumiendo el papel principal y
protagénico en la denominacion. Al respecto, es importante traer a colacion doctrina sobre la MOT
VEDETTE: “En muchas hipétesis resulta necesario centrar el analisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas ‘Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio
de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es légicamente el
que desempeniard mas cabalmente el papel de identificacion comercial de los productos. "=-------------——

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 el presente caso, vemos que
la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU" pretende proteger dentro de la Clase 36 los
siguientes gervicios: “..Servicios inmobiliarios; administracion de edificios de viviendas: servicios de
agencias inmobilianas; tasacion de bienes inmuebles; administracion de bienes inmuebles; cobro de
alquileres; alquiler de departamentos; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de bienes inmuebles;
corretaje de bienes inmuebles; organizacion de la financiacidn de proyectos de construccion; servicios de
agencias de alojamiento [apartamentos]...". Por su parte, la marca antecedente “LA MALIBU" registro
N®516583, posee la cobertura en la clase 37 para los siguientes gervicios: *...Servicios prestados por empresas
encargadas de inspeccion de proyectos de construccion de viviendas. construccion®; consultoria sobre
construccién; informacién sobre construccién; supervisién [direccion] de obras de construccién....”,, De la
comparacion se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan
claramente relacionadas en atencion a la naturaleza y finalidad de los servicios que identifican.Esta
circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que
podria inducir a error o confusion al piblico consumidor, llevandolo a suponer, de manera equivocada, la
existencia de una relacion comercial o de un origen empresarial comun entre las marcas analizadas.----------

Que, ahondando ain mas en el analisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion mas por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando
que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, *la confusién no es un hecho de la casualidad, sum de [a
intencién de pmdunrc'ﬂnﬁﬁmnes ¥ de aprovi echarse de la reputacién de una marca exi, Y1

* Dhirecciim Nacional de Propiedmd Intelectual {DINAPL, Iinvctrices para of examen de marcas en Pavagisay, p. 1133‘{* D|th '. gl A Reupicdad lmedeniu
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! Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisMexis - Abeledo-Perrot, Afio 2003, e

' Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de industria y Comercio, Colombia. 2005
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.350 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU", Clase 37, EXPEDIENTE N® 36463/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL

SA.

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 constituir UNg MATCE: =s=-rsrsmsermennnssmepememnansnnren s s sssan s tmnstnsseme s somssmmt s eadm an et mnccs

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 confusion
entre la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU" Clase 37 y las marcas base del rechazo “LA
MALIBU® Clase 37, REIEIo N® S1658.=s-msemsstssmmcasmscas cxnsssonssniismsesms msnrirmiodns oo st s mrsitrmsamomeonsie

Que, al realizar el contraste ortografico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de
manera integra el término "MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto
distintivo en la marca registrada. En efecto, el articulo “LA" por su naturaleza y funcién dentro de la
expresion, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualizacion
auténoma, por lo que el término “MALIBU" adquiere particular relevancia en la conformaciéon de la
impresion distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional
“TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia integra
de “MALIBU", por lo que la impresion sonora y visual producida por ambas marcas presenta un ambito de
APTOXIMACION TRlOVANTE. +xe=ssvsnrsssnssssnmsnsssmsssse s s s n s seesss s s ee s e sane e s ss st s an s nssan s n e e n s ans samtae

En cuanto al aspecto gcopceptual, la coincidencia en el término “MALIBU” adquiere igualmente
especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vinculo conceptual
inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que
los signos guardan una relacion empresarial, comercial o de procedencia comun, particularmente bajo la
percepcion de que “TERRAZAS MALIBU" podria constituir una variante, extension o linea de servicios
vinculada con la Marca LA MAL U -« cee e ee e e

TERRAZAS MALIBU  (solicitada), y
LA MALIBU {marca base de rechazo)

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(..) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos
elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se
refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinonimos o cercanos semanticamente y pueden ser
asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDEN vs. PARAISO; LA ESTANCIA vs. LA
HACIENDA.../..Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresion, ellos deben considerarse
conceptualmente idénticos o similares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES %‘F BA, Fiz
similitud conceptual en cuanto los signos comparten el concepto de “sol”; AZUL vs. ECOAZENL.as'If
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.350 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU", Clase 37, EXPEDIENTE N° 36463/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL
N -

-

Asuncién, 7 3 SEP 7006

VISTO: el recurso de apelacmn interpuesto por el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL 8.A., contra la Resolucion N*® 1.350 de fecha 06 de mayo de 2026, dictada por la Direccion de
Man’_‘ag‘ B

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL S5.A., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1.350 de fecha 06 de
mayo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas.--«------sssrmm e e

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
jnte FPUEF«I’G, _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de TERMINAL OCCIDENTAL S.A.,
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de Julio de 2026, = mmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: '(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2013919 Denominacién LA MALIBU Clase 37 Registro N*° 516583 Titular Raices Homes S.a [PY],
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...) "= =======ssmeemmssseene

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(..) Desde el punto de MALIBU
fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza
con el término *“TERRAZAS", compuesto por tres silabas y con una presencia sonora propia, mientras que el
antecedente inicia tnicamente con el articulo “LA" FEsta diferencia modifica por completo la
pronunciacién y el ritmo de ambos signos, generando una impresion auditiva distinta desde el primer
maomento.../..la presencia comiin del término "MALIBU" no basta para generar confundibilidad cuando la
marca solicitada incorpora al inicio el vocablo *TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la
estructura, sonoridad e impresién general del signo. Precisamente por ocupar la posicién inicial, es el
elemento que capta la atencion del publico y el que permite distinguir claramente una denominacién de la
D P i i e R e S R N et g - e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1350 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU", Clase 37, EXPEDIENTE N° 36463/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL
§A-mmsmrreeme st nn st s s -

del titular de la marca registrada. El registro solicitado podra concederse sélo para alguno de los productos
o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacion para determinados productos o
servicios, cuando no se justifica una denegacion total....". -------=====sssrmssm e oo

Que, ésta Direccion General estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del
Art. 2@ de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de
confusién o de asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta
que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra
terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a
la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta
inviable la coexistencia pacifica entre las Mismas, --=---ccesseomm e e e e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1350 de fecha 06 de mayo de 2026 dictada por la
Direccitn de Marcas, =ss-srasresssaemmcemsemmrsen st s rrr s se st s e e aaaneeana e s

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU",
Clase 37, Expediente N® 36463/2025, solicitada a nombre de TERMINAL

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.350 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU", Clase 37, EXPEDIENTE N° 36463/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL
SA-- . e :

serian similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos
son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de “muisica” (...))", -==========rerezsmmacece-

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada “TERRAZAS
MALIBU", resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es asi, ya que el elemento
en comun es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencién sobre si, asumiendo el papel principal y
protagonico en la denominacion. Al respecto, es importante traer a colacién doctrina sobre la MOT
VEDETTE: “En muchas hipétesis resulta necesario centrar el anilisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas "Mot Vedette"...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio
de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es légicamente el
que desemperiard mas cabalmente el papel de identificacién comercial de los productos."--------sseeaaeeeee-

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 el presente caso, vemos que
la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU" pretende proteger dentro de la Clase 37 los
siguientes servicios: “.Servicios de construccion; consultoria sobre construccidn: suministro de
informacicén sobre construccion; supervision [direccion] de obras de construccion...”. Por su parte, la marca
antecedente “LA MALIBU" registro N°516583, posee la cobertura en la clase 37 para los siguientes servicios:
“...Servicios prestados por empresas encargadas de inspeccion de proyectos de construccion de viviendas.
construccion™; consultoria sobre construccion; informacion sobre construccién; supervision [direccion] de
obras de construccion....”.. De la comparacion se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas
en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atencién a la naturaleza y finalidad de los
servicios que identifican. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca
solicitada, en la medida en que podria inducir a error o confusién al publico consumidor, llevandolo a
suponer, de manera equivocada, la existencia de una relacion comercial o de un origen empresarial comin
entre las marcas analizadas. === m=msmemsmm e

Que, ahondando atn mas en el analisis, 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 disposicién de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de Ia
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,
cuande en el fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera ™. -----=-sssmeeemmemsee e

Que, el A-quo menciona el Art. 6 de la Ley N°® 1294/98 que dispone: “..La Direccién de la Prapiedad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.351 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRAZAS
MALIBU", Clase 42, EXPEDIENTE N° 36466/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL
§ AL -rommmemome ot em et AR A A R e A R e e e s e

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
detechc a canstitiir ORg Marcs e T T T T T T T T T T e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU" Clase 42 y las marcas base del rechazo "LA
MALIBU” Clase 37, Registro N° §1h58 3. am s s e e

Que, al realizar el contraste griografico y fonéticg, se advierte que la marca solicitada reproduce de
manera integra el término “MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto
distintivo en la marca registrada. En efecto, el articulo “LA" por su naturaleza y funcion dentro de la
expresion, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualizacion
autdonoma, por lo que el término “MALIBU” adquiere particular relevancia en la conformacion de la
impresion distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional
“TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia integra
de “MALIBU", por lo que la impresién sonora y visual producida por ambas marcas presenta un dmbito de
aproXimacion relevante.rse-sssrresmisosestspeanssenansanserrasassmassansssanansssstnsasssasansanrssatrasas e tns s aaneesasinanas

En cuanto al aspecto conceptual la coincidencia en el término “MALIBU" adquiere igualmente
especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vinculo conceptual
inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede |levar al consumidor a interpretar que
los signos guardan una relacion empresarial, comercial o de procedencia comin, particularmente bajo la
percepcion de que *TERRAZAS MALIBU" podria constituir una variante, extension o linea de servicios
il oo b e T R AT TEITE ot monminiesssimitntions e tias it i s S W g S

TERRAZAS MALIBU (solicitada), y
LA MALIBU {marca base de rechazo)

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: “(..) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos
elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se
refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinénimos o cercanos semanticamente y pueden ser
asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDEN vs. PARAISO; LA ESTANCIA vs. LA
HACIENDA.../..Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresion, ellos debe
conceptualmente idénticos o similares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES W

onsiderarse
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1.351 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRAZAS
MALIBU", Clase 42, EXPEDIENTE N° 36466/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL
S.Armmmrmmeamenr e s e

Asuncién, &9 9tb D
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TERMINAL

OCCIDENTAL S.A., contra la Resolucién N° 1.351 de fecha 06 de mayo de 2026, dictada por la Direccion de
MHTEHS, }r;' ...........................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL S.A., e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1.351 de fecha 06 de
mayo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas.--=----====ss s

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
in[erpuestu1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de TERMINAL OCCIDENTAL S.A.,
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de julio de 2026, - smmm s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca; Expediente
2020-2013919 Denominacion LA MALIBU Clase 37 Registro N° 516583 Titular Raices Homes S.a [PY],
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)%--=----==eenmssmsmmcnnaaae

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) Desde el punto de MALIBU
fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza
con el término “TERRAZAS", compuesto por tres silabas y con una presencia sonora propia, mientras que el
antecedente inicia tnicamente con el articulo "LA". Esta diferencia modifica por completo Ia
pronunciacion y el ritmo de ambaos signos, generando una impresion auditiva distinta desde el primer
momento../..la presencia comiin del término "MALIBU" no basta para generar confundibilidad cuando la
marca solicitada incorpora al inicio el vocablo *TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la
estructura, sonoridad e impresién general del signo. Precisamente por ocupar la posicién inicial, es el
elemento que capta la atencion del publica y el que permite distinguir claramente una denominacién de la

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencig-
e T R I_.;;..,..' .....
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1.351 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRAZAS
MALIBU", Clase 42, EXPEDIENTE N°® 36466/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL

S.A.

o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacion para determinados productos o

servicios, cuando no se justifica una denegacion total.." s==r-==-reesemreresemsmme s sn e rn s e e e

Que, ésta Direccion General 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, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta
que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra
terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacion a
la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta
inviable |a coexistencia pacifica entre las mismas. === mmmmmrm e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1.351 de fecha 06 de mayo de 2026 dictada por la
DiIrecciin de MarCas., -« ------ceese o e

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *“TERRAZAS MALIBU",
Clase 42, Expediente N°® 36466/2025, solicitac nombre de TERMINAL
OCCIDENTAL S.A, — e st s s T B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.351 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERRAZAS
MALIBU", Clase 42, EXPEDIENTE N° 36466/2025, SOLICITADO POR TERMINAL OCCIDENTAL
S.A. - T —— - - 3

serian similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos
son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de "musica™ (..}, ---=-====rrsremrsmmnsaaes

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “TERRAZAS
MALIBU", resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es asi, ya que el elemento
en comun es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencion sobre si, asumiendo el papel principal y
protagonico en la denominacion. Al respecto, es importante traer a colacion doctrina sobre la MOT
VEDETTE: “En muchas hipitesis resulta necesario centrar el anilisis en un aspecto determinado del
conjunte cuando es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas "Mot Vedette...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio
de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es Iogicamente el

que desempenard mas cabalmente el papel de identificacion comercial de los productos.”*------------+weeevve-

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 el presente caso, vemos que
la solicitud de registro de la marca "TERRAZAS MALIBU" pretende proteger dentro de la Clase 42 los
siguientes servicios: “..Consultorfa sobre arquitectura; planificacion urbana; servicios de arquitectura;
trazado de planos para la construccion...”. Por su parte, la marca antecedente “LA MALIBU" registro
N®516583, posee la cobertura en la clase 37 para los siguientes servicios: ... Servicios prestados por empresas
encargadas de inspeccién de proyectos de construccion de viviendas. construccion®; consultoria sobre
construccion; informacién sobre construccion; supervision [direccién] de obras de construccién...”,. De la
comparacion se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan
claramente relacionadas en atencién a la naturaleza y finalidad de los servicios que identifican. Esta
circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que
podria inducir a error o confusion al ptiblico consumidor, llevindolo a suponer, de manera equivocada, la
existencia de una relacion comercial o de un origen empresarial comun entre las marcas analizadas,---------

Que, ahondando ain mas en el anilisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion mas por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando
que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de Ja
intencion 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 Ja primera™. ----==-=======resmmrermse
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1382 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*“TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 62406/2025, SOLICITADO POR TERMINAL
OCCIDENTAL S.A.-==s=-a=rsssmrsms s amem s e e e

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHTUIT UNA METTA. ======s====rrrms e e s e e e e e s e s m e w 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 confusion
entre la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA" Clase 42 y las marcas base del
rechazo “LA MALIBU" Clase 37, Registro N® 516583~ -msm e e

Que, al realizar el contraste grtogrifico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de
manera integra el término “MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto
distintivo en la marca registrada. En efecto, el articulo “LA", por su naturaleza y funcién dentro de la
expresion, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualizacion
autonoma, por lo que el término "MALIBU" adquiere particular relevancia en la conformacion de la
impresion distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional
“TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia integra
de "MALIBU", por lo que la impresion sonora y visual producida por ambas marcas presenta un idmbito de
AP R O LRI o mncoamemms s ns ima s it i S b i i it b o e e A

En cuanto al aspecto conceptual la coincidencia en el término “MALIBU” adquiere igualmente
especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vinculo conceptual
inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que
los signos guardan una relacion empresarial, comercial o de procedencia comin, particularmente bajo la
percepcion de que "TERRAZAS MALIBU" podria constituir una variante, extension o linea de servicios
vinculada con |a marca LA MALIBU® -« re e omme s e e s

TERRAZAS MALIBU (solicitada), y
LA MALIBU {marca base de rechazo)

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" senialan cuanto
sigue: “(..) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos
elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se
refieren a conceptos, nociones o ideas gue son sinONIMos 0 Cercanos semanticamente y pueden ser
asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDEN vs. PARAISO; LA ESTANCIA-VS
HACIENDA.../..Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresién, ellos deh gnsiderarse
conceptualmente idénticos o similares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES vs. §O i"\-\‘ ;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.382 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N* 62406/2025, SOLICITADO POR TERMINAL
OCCIDENTAL S.A. e NN O R 5%

T

- i E OCR M
Asuncion, £ J oL £uULl

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL 5.A,, contra la Resolucion N° 1.382 de fecha 08 de mayo de 2026, dictada por la Direccion de
Marcas, }";. ..........................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL S.A,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1.382 de fecha 08 de
mayo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas. -« e e

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
T R e

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de TERMINAL OCCIDENTAL S.A.,
expresé agravios, Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de julio de 2026, - rmsmmmrmmm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2013919 Denominacion LA MALIBU Clase 37 Registro N° 516583 Titular Raices Homes S.a [PY],
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (..) " <-----=saseeemnancceaas

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) Desde el punto de MALIBU
fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza
con el término “TERRAZAS", compuesto por tres silabas y con una presencia sonora propia, mientras que el
antecedente inicia nicamente con el articulo “LA" Esta diferencia modifica por completo la
pronunciacién y el ritmo de ambos signos, generando una impresion auditiva distinta desde el primer

marca solicitada incorpora al inicio el vocablo “TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la
estructura, sonoridad e impresion general del signo. Precisamente por ocupar la posicion inicial, es el
elemento que capta la atencion del ptblico y el que permite distinguir claramente una denominacién de la
otra../.. Como puede observar la Sefiora Directora, la marca solicitada se encuentra acompaniada de un

“TERRAZAS MALIBU", dispuesta en una tipografia de disefio elegante. La in racion de dighos
elementos grificos otorga al signo una identidad visual propia, reforzando su ca tintiva gl ser

-

e v S S S oo gt g
4 i cneral Intering

El'nllr-:rl.:;i:::::lr:r de Plt;!:!:-.' |r.ﬂ.llil‘|=.lll|.
Rissethy Naclanal e Praplesed Janeleriusl

(s 3



DIRECCION MACIONAL DE

OPROPIEDAD .y GOBIERNO b | PARAGUAI
INTELECTUAL “# PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N]_1_0 9

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.382 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA”", Clase 42, EXPEDIENTE N° 62406/2025, SOLICITADO POR TERMINAL
OOCTDENTAL 5.+ onssinmmcucerensimennnsssssaseiisasrsasnsetsmnstsansssanss

registrada para el mismo producto o servicio, con notificacién al solicitante, atin mediando consentimiento
del titular de la marca registrada. El registro solicitado podra concederse solo para alguno de los productos
o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacién para determinados productos o

servicios, cuando no se justifica Una denegacion Lotal....". ---------s-smsssmsmmmsmmms e

Que, ésta Direccion General estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del
Art. 2° de la Ley N® 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de
confusion o de asociacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta
que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra
terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacion a
la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta
inviable la coexistencia pacifica entre las mismas, --=--—---= s sm e

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

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

Art. 1@ CONFIRMAR la Resolucion N° 1.382 de fecha 08 de mayo de 2026 dictada por la
DIrecCion de MarCag. «««-sees e e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU Y
ETIQUETA", Clase 42, Expediente N°® 62406/2025, solicitada a nombre de TERMINAL

Art. 32

Al o :'fr'- f2oolbdad ladumsial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.382 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 62406/2025, SOLICITADO POR TERMINAL
OCCIDENTAL S.4,»~rrssamsssestsnerses sanrensssnsumtms smtemsmimsmon roommoreman e mmeso omemonmssens asmms s senmisammasmesns

similitud conceptual en cuante los signos comparten el concepto de “sol"; AZUL vs. ECOAZUL, Las marcas
serian similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos
son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de *muisica”,(...)' ", --------===s=ssssscaeees

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada “TERRAZAS MALIBU
Y ETIQUETA", resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es asi, ya que el
elemento en comun es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencion sobre si, asumiendo el papel
principal y protagénico en la denominacian. Al respecto, es importante traer a colacion doctrina sobre la
MOT VEDETTE: “En muchas hipétesis resulta necesario centrar el anilisis en un aspecto determinado del
conjunto cuande es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas ‘Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la impertancia o predominio
de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es logicamente el
que desempenara mas cabalmente el papel de identificacién comercial de los productos. " #---«--=---===--ceeee

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 el presente caso, vemos que
la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA" pretende proteger dentro de la Clase
42, los siguientes servicios: “..Consultoria sobre arquitectura; planificacion urbana; servicios de
arquitectura; trazado de planos para la construccion..”. Por su parte, la marca antecedente “LA MALIBU”
registro N°516583, posee la cobertura en la clase 37 para los siguientes servicios: *...Servicios prestados por
empresas encargadas de inspeccion de proyectos de construccion de viviendas. construccion®; consultoria
sobre construccion; informacion sobre construccion; supervisién [direccion] de obras de construccion....”,.
De la comparacién se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas
resultan claramente relacionadas en atencion a la naturaleza y finalidad de los servicios que identifican.Esta
circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que
podria inducir a error o confusion al piiblico consumidor, llevandolo a suponer, de manera equivocada, la
existencia de una relacion comercial o de un origen empresarial comin entre las marcas
12 L _—

Que, ahondando atin més en el analisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion mas por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando
que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la
intencion 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 imitacién de la primera™, -----==--=sssssseeeeez

Que, el A-quo menciona el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: "..La
Industrial en interés del publico, podrd denegar el registro de una marca idénti
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.383 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA", Clase 37, EXPEDIENTE N° 62410/2025, SOLICITADO POR TERMINAL
OCCIDENTAL S.A.~---s-rss=nsermensenees

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU Y E'I'[QUEIW' Clase 37 }' las marcas base del
rechazo “LA MALIBU" Clase 37, Registro N° 516583.-- e e e e

Que, al realizar el contraste griografico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de
manera integra el término "MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto
distintivo en la marca registrada. En efecto, el articulo “LA", por su naturaleza y funcién dentro de la
expresion, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualizacién
autonoma, por lo que el término “MALIBU" adquiere particular relevancia en la conformacion de la
impresion distintiva de la marca registrada. Si bien la marca solicitada incorpora el término adicional
“TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia integra
de “MALIBU", por lo que la impresién sonora y visual producida por ambas marcas presenta un dmbito de
AProXimacion relevante. -« - ssssrrsamrrim et et e e e e e s e e e

En cuanto al aspecto conceptual, la coincidencia en el término “MALIBU" adquiere igualmente
especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vinculo conceptual
inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que
los signos guardan una relacién empresarial, comercial o de procedencia comiin, particularmente bajo la
percepcion de que “TERRAZAS MALIBU" podria constituir una vanante, extension o linea de servicios
vinculada con la marca "LA MALIBU®, - ---==- = ceom st et e e e e s e e e e

TERRAZAS MALIBU  (solicitada), y
LA MALIBU {marca base de rechazo)

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: Y..) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos
elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se
refieren a conceptos, nociones o ideas que son sinénimos o cercanos semanticamente y pueden ser
asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDEN vs. PARAISO; LA ESTANCIA
HACIENDA.../..Cuando los dos signos comparten la misma palabra o expresion, ellos de
conceptualmente idénticos o simifares en cierto grado. Por ejemplo: SOL HOTELES y

Dijrcetora GeneralYnierina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 1.383 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y E.']‘IQUETH' Clase 37, EXPEDIENTE N* ﬁZ-’I]DﬂDZS SOLICITADO POR TERMINAL
OCCIDENTAL S.A.-- ssemmmsemamessaeneas e

S o o I T
Asuncion, 2“] SEP 201

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL S.A,, contra la Resolucion N® 1.383 de fecha 08 de mayo de 2026, dictada por la Direccion de
Mamasl e e e e i R e e e i

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL 5.A., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1.383 de fecha 08 de
mayo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas.-««s-ssssmm e s

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedit el recurso de apelacion
jntETPUEStﬂ, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de TERMINAL OCCIDENTAL S.A.,
expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de julio de 2026.--=«---==ssnrmsmmrmmmn e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(...) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2013919 Denominacion LA MALIBU Clase 37 Registro N° 516583 Titular Raices Homes S.a [PY],
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-=--=-=========sssseueese

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(..) Desde el punto de MALIBU
fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza
con el término “TERRAZAS", compuesto por tres silabas y con una presencia sonora propia, mientras que el
antecedente inicia tinicamente con el articulo “LA" Esta diferencia modifica por completo la
pronunciacion y el ritmo de ambos signos, generando una impresion auditiva distinta desde el primer
momento.../..Ja presencia comiin del término *MALIBU" no basta para generar confundibilidad cuando la
marca solicitada incorpora al inicio el vocablo “TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la
estructura, sonoridad e impresién general del signo. Precisamente por ocupar la posicion inicial, es el
elemento que capta la atencion del piblico y el que permite distinguir claramente una denominacion de la
otra../.. Como puede observar la Sefiora Directora, la marca solicitada se encuentra acompaiiada de un
logotipo compuesto por la representacion estilizada de una palmera, ubicada sobre la denominacion
“TERRAZAS MALIBU", dispuesta en una tipografia de disefio elegante, La incorperdcion de dichos
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1383 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA", Clase 37, EXPEDIENTE N* 62410/2025, SOLICITADO POR TERMINAL
QCCIDENTAL S.A.---s-srssssesemssemmmssasasserasmssamssasmsmssasssmsmamsnmsssamsssassammaness R ——

registrada para el mismo prnduc*m o servicio, con notificacién al soficitante, atin mediando consentimiento
del titular de la marca registrada. El registro solicitado podra concederse solo para alguno de los productos
o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacion para determinados productos o

servicios, cuando no se justifica ina denegacion total...." —---=----s====smmsmr s e

Que, ésta Direccion General estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del
Art. 29 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 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 las mismas, —--<——-ommm s

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 6 y 2
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada, por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas. --------------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1.383 de fecha 08 de mayo de 2026 dictada por la
Direccion de Marcas. =-=----s=ssseessmmmemmre e e et s s e e s ena n s e e

Art. 28 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU Y
ETIQUETA", Clase 37, Expediente N* 62410/2025, \ﬂil:.ltada a nombre de TERMINAL

___________________________________________________________________________
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.383 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA", Clase 17, E:{PED[ENTE N° azalmfzuzs SOLICITADO POR T'ERM!NAL
OCCIDENTAL S.A.-----+-- .

similitud conceptual en cuanto los signos comparten el concepto de “sol”; AZUL vs. ECOAZUL, Las marcas
serian similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos
son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de “muisica”.(...)'", --====-=s-semmmemeeeeev-

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “TERRAZAS MALIBU
Y ETIQUETA”", resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es asi, ya que el
elemento en comun es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencién sobre si, asumiendo el papel
principal y protagonico en la denominacién. Al respecto, es importante traer a colacién doctrina sobre la
MOT VEDETTE: “En muchas hipétesis resulta necesario centrar el andlisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas "Mot Vedette'..", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio
de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es légicamente el
que desempeniara mas cabalmente el papel de identificacion comercial de Jos productos."#----------—----—--

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 el presente caso, vemos que
la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA" pretende proteger dentro de la Clase
31 los siguientes servicios: “..Servicios de construccion; consultoria sobre construccién; suministro de
informacion sobre construccion; supervision [direccion] de obras de construccién...”. Por su parte, la
marca antecedente “LA MALIBU" registro N°516583, posee la cobertura en la glase 37 para los siguientes
servicios: “..Servicios prestados por empresas encargadas de inspeccién de proyectos de construccion de
viviendas. construceion*; consultoria sobre construccién; informacidn sobre construccion; supervision
[direccion| de obras de construccion...”. De la comparacion se colige, que si bien las coberturas se
encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atencion a la naturaleza
y finalidad de los servicios que identifican.Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la
distintividad de la marca solicitada, en la medida en que podria inducir a error o confusién al publico
consumidor, llevandolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relacién comercial o de un
origen empresarial comin entre las marcas analizadas. - mrrmmmesem

Que, ahondando ain mas en el analisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion mas por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando
que “en efecto, fa similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la 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 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=-eessreemmmscrmra e

Que, el A-quo menciona el Art. 6 de la Ley N 1294/98 que dispone: “..La Dired
Industrial en interés del publico, podra denegar el registro de una marca idéntica o 1Ly

" Direccion Macional de Propriedad Intelectual (DINAPL, Pirectrices pava of examen de marcas en Paragey, p. 271,2".!"4'. Digponihle

It Pweveny dlinapi pov py pocialy 3 propiedsd-indusirial marcas (direcinices "L'h[: Claudy Pamela Cnstaldo
* Otamendi, jorge. Derecho de Marcas. LexisMNexis - Abeledo-Perrot. Afio 2003, Dircciora &encral Intesing

' Compendio de Doctrina de Propledad Industrial Supenntendencia de Industria ¥ Comercio. Colombia, 2005, BiseeciwRenetsl de Papledsd et
filseecian Nasinnal fe Progiedad lazeleetes!



DIRECCION NACIONAL DE

(‘f PROPIEDAD ,&} GOBIERNO prr. | PARAGUALI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

FPARAGUAY

Resolucion N* J i

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N° 62413/2025, SOLICITADO POR TERMINAL
OCCIDENTAL S.A.-r-snrsmrsssmrsmsmsam s et et semee s s s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
B PR, <o i mms smte s mcs s b e i £ £ b 8 R SR S Sm e mE s St S o S SRR S St s s S e S s R £

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
derechoa constituir UNA MATCA, == = ss=mstssorensmmrmn oo e e e s o ss e se sas e Sa s n e s e s o

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusiéon entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA" Clase 36 y las marcas base del
rechazo “LA MALIBU" Clase 37, Registro N® 516583, --=--omrmmsnseem e e

Que, al realizar el contraste griografico y fonético. se advierte que la marca solicitada reproduce de
manera integra el término “MALIBU", el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto
distintivo en la marca registrada. En efecto, el articulo “LA", por su naturaleza y funcién dentro de la
expresion, carece de entidad distintiva suficiente para conferir al conjunto una individualizacion
auténoma, por lo que el término “MALIBU" adquiere particular relevancia en la conformacion de la
impresion distintiva de la marca registrada. 5i bien la marca solicitada incorpora el término adicional
“TERRAZAS", este elemento no impide advertir la coincidencia sustancial derivada de la presencia integra
de “MALIBU", por lo que la impresion sonora y visual producida por ambas marcas presenta un ambito de
AProXimacion relevante.~«---s-eees et et e e s e e e e

En cuanto al aspecto conceptual, la coincidencia en el término “MALIBU" adquiere igualmente
especial importancia, en tanto constituye el elemento que permite establecer un vinculo conceptual
inmediato entre ambas denominaciones. Esta circunstancia puede llevar al consumidor a interpretar que
los signos guardan una relacion empresanial, comercial o de procedencia comin, particularmente bajo la
percepcion de que “TERRAZAS MALIBU" podria constituir una variante, extension o linea de servicios
vinculada con 1a manca "L MALIBL®, ~----meeaersmnm e e st s s e e

TERRAZAS MALIBU (solicitada), y
LA MALIBU {marca base de rechazo)

Que, al respecto las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: “(..) Se puede encontrar una similitud conceptual entre dos marcas denominativas o cuyos
elementos principales o predominantes son denominativos, si las palabras tienen el mismo significado o se
refieren a conceptos, nociones o ideas que son sindnimos o cercanos semanticamente y pueden ser
asociados en la mente del consumidor. Por ejemplo: EDEN vs. PARAISO; LA ESTANCIA vs. LA
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N* 62413/2025, SOLICITADO POR TERMINAL
OCCIDENTAL S.A.- e

R CEP Mk
Asuncian, Eu' otr £ULD

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL S.A., contra la Resolucion N° 1.384 de fecha 08 de mayo de 2026, dictada por la Direccién de
Lt L T

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2026 se presenta el representante convencional de TERMINAL
OCCIDENTAL S.A., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1.384 de fecha 08 de
mayo de 2026, dictada por la Direccion de Marcas.-««-«-sscses e e e e

Que, en fecha 29 de junio de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
jnte‘rpuestﬂ_ _________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 23 de julio de 2026, el representante convencional de TERMINAL OCCIDENTAL S.A.,
expreso agravios, Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de Julio de 2026, wmnmemssm 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
2020-2013919 Denominacion LA MALIBU Clase 37 Registro N° 516583 Titular Raices Homes S.a [PY],
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusicn entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de fa Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...} -======ssemeeramaananens

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) Desde el punto de MALIBU
fonético, ambas denominaciones presentan diferencias claras desde su inicio. La marca solicitada comienza
con el término "TERRAZAS", compuesto por tres silabas y con una presencia sonora propia, mientras que el
antecedente inicia tinicamente con el articulo "LA". Esta diferencia modifica por completo la
pronunciacion y el n'tm::r de ambas sr'gnﬂs generando una r'mpres;'dn aud;'n'va dfsﬂnra de.sde el primer

marca solicitada incorpora al inicio el vocablo *TERRAZAS", elemento que modifica de manera decisiva la
estructura, sonoridad e impresion general del signo. Precisamente por ocupar la posicion inicial, es el
elemento que capta la atencion del publico y el que permite distinguir claramente una denominacién de la
otra../.. Como puede observar la Senora Directora, la marca solicitada se encuentra acompanada de un
logotipo compuesto por la representacion estilizada de una palmera, ubicada sobre la denominacion
“TERRAZAS MALIBU", dispuesta en una tipografia de disefio elegante. La mmrpo ior—de_dichos
elementos grificos otorga al signo una identidad visual propia, reforzando su cap distintiva\al ser
apreciado en su confunto (..)"=---===-acaess -—~----——-----------——---———--—-—-----——/—-/p« i St B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 1384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA", Clase 36, EXPEDIENTE N*® 62413/2025, SOLICITADO POR TERMINAL
OCCIDENTAL S.A.---=s=~-mem e eecceee e e—————

Que, el A-quo menciona el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: “..La Direccion de la Propiedad
Industrial en interés def publico, podrd denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra
registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, ain mediando consentimiento
del titular de la marca registrada. El registro solicitado podra concederse sélo para alguno de los productos
o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacién para determinados productos o
servicios, cuando no se justifica una denegacion total...", -=====r===ssrrmrmmm st

Que, ésta Direccion General 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, 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 confusitn al inducir a confusién o asociacién a
la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comtin, resulta
inviable la coexistencia pacifica entre las MiSmas, - === esses e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1384 de fecha 08 de mayo de 2026 dictada por la
Direccion de Marcas. ««-«-==---=sssmsmm o e e s e e s

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU Y
ETIQUETA", Clase 36, Expediente N® 62413/2025, solicitada a nombre de TERM
OHOCTRENTTAL: B e e s i ot e il e i e S

Art, 3¢ NOTIFIQUESE .------------====ss s ey st
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1384 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2026, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS MALIBU Y E'I'IQLFETA' Clase 36, EXPEDIENTE N° 62413/2025, SOLICITADO POR TERMINAL
OCCIDENTAL S A ~=---==mrr=msmmorrme e ee e enaees - memmemeeeees

similitud conceptual en cuanto los signos comparten el concepto de “sol”; AZUL vs. ECOAZUL, Las marcas
serian similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul; T-MUSIC vs. EMUSIC, Estos signos
son similares conceptualmente porgue ambas se refieren al concepto de “muisica”(...)'" «=s==ssssssmmsaaaans

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “TERRAZAS MALIBU
Y ETIQUETA", resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es asi, ya que el
elemento en comiin es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencion sobre si, asumiendo el papel
principal y protagénico en la denominacian. Al respecto, es importante traer a colacion doctrina sobre la
MOT VEDETTE: “En muchas hipdtesis resulta necesario centrar el andlisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas ‘Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio
de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es légicamente el
que desempenara mds cabalmente el papel de identificacion comercial de los productos."?-----------===-=-----

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 el presente caso, vemos que
la solicitud de registro de la marca “TERRAZAS MALIBU Y ETIQUETA" pretende proteger dentro de la Clase
36 los siguientes gervicios: “..Servicios inmobiliarios; administracion de edificios de viviendas; servicios de
agencias inmobiliarias; tasacion de bienes inmuebles; administracion de bienes inmuebles; cobro de
alquileres; alquiler de departamentos; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de bienes inmuebles;
corretaje de bienes inmuebles; organizacidn de la financiacion de proyectos de construccion; servicios de
agencias de alojamiento [apartamentos]..”. Por su parte, la marca antecedente “LA MALIBU" registro
N"516583, posee la cobertura en la clage 37 para los siguientes gervicios: “...Servicios prestados por empresas
encargadas de inspeccion de proyectos de construccion de viviendas. construccion®; consultoria sobre
construccion; informacion sobre construccién; supervision [direccion] de obras de construccién....”.. De la
comparacion se colige, que si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan
claramente relacionadas en atenciéon a la naturaleza y finalidad de los servicios que identifican.Esta
circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que
podria inducir a error o confusion al puiblico consumidor, llevindolo a suponer, de manera equivocada, la
existencia de una relacion comercial o de un origen empresarial comtn entre las marcas analizadas.----------

Que, ahondando atn mas en el analisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion mas por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando
que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicién de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la
intencion 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.sgn incgnfundibles,
cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera™, ------=---=---- -2

Directina CHET 4
) |] reckiin Geaeral de Apedindad |edewnia
Direccion Macional de Propiedad Intelectual (DINAPLY, Directrices para of examen de marcas en Paragaay, p. 273.2 7‘-4. |.'.‘l|s Bl de PHlbindad Eentlocin
Dbt wrwrw linapi. ey poral’ydiproniedad-induetrinl inarcas direcirices i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 840, DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2013, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SEM",
CLASE 12, EXPEDIENTE N° 16.745/2010, A NOMBRE DE SHANDONG, SEM MACHINERY CO. LTD. —---------

diferente a la letra "Z" siendo del todo disimiles en lo que a pronunciacién se refiere, por ende, no habré
confusién alguna. En segundo lugar, es menester hacer notar a la Sra. Directora de la Propiedad Industrial
que la marca de mi mandante ha sido sido objeto de inscripciones de Cambios de Nombre y domicilio, bajo
las actas 1429284 y 1429289 en fecha 8 de Julio de 2014 las cuales serdn ratificadas posterior a este escrito.
Asimismo, sobre lo expuesto mas arriba cabe hacer hincapié en que dicho Cambio de Nombre es a favor de
mi mandante Caterpillar (Qingzhou) Ltd. que cuenta con una indiscutible trayectoria en el mercado
mundial logrando gran notoriedad y aprobacién del ptiblico consumidor. En China, Shandong Engineering
Machinery Co. Ltd fabricé cargadores de ruedas con Ja marca SEM durante mis de 50 afios y se convirtié en
una subsidiaria de propiedad absoluta de Caterpillar en 2008. En 2014, la empresa SEM pasé a formar parte
de Caterpillar (Qingzhou) Ltd. y contintia fabricando productos con la marca SEM. Como una importante
marca estratégica de productos de servicio general de Caterpillar, SEM cuenta con una propuesta de
marca, canales de distribucion, una estrategia de marketing y un respaldo al producto propios

Eﬂiﬁmﬁﬂiﬁﬂlﬂl-”— ...............................................................................................................

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

Que, conforme al principio de apreciacion global, del analisis comparativo realizado se verifica la
existencia de diferencias conceptuales relevantes entre los signos en conflicto. La similitud debe evaluarse
considerando la impresion de conjunte que las marcas producen en el consumidor y, en el presente caso,
dichas diferencias otorgan a cada marca una identidad conceptual propia que permite distinguirlas
claramente en el Mercado. — - smrmmmmm e e

SEM (denominativa) (marca solicitada)
ZEN Y ETIQUETA (marca base del rechazo)

Que, asimismo, la distintividad de las marcas y la evaluacion del riesgo de confusion deben analizarse
ineludiblemente en relacién con la percepcion del sector pertinente de consumidores. Para ello, resulta
fundamental considerar no solo el nivel de atencion del publico, sino también la naturaleza, finalidad y uso
especifico de los productos que cada signo pretende distNgUIr, ——---scsresr s

Que, en el plano netamente fonético y gramatical, aun cuando ambas denominaciones comparten una
estructura de tres letras con coincidencia en su silaba final, la presencia de la consonante inicial "5 en la marca
solicitada frente a la “Z" de la marca registrada marca una ruptura determinante en la pronunciacién y en el golpe de
voz. Esta disimilitud ortogrifica y acistica en la raiz de las palabras impide que se configure un riesgo real de
asoclacién o confusién, garantizando que el sector pertinente de consumidores pueda identificar el origen
empresarial de cada producto sin equivocos en el mercadn, — - s s

Que, a fin de sustentar técnicamente esta conclusion, cabe acudir a la doctrina de Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas”, especificamente en lo relativo al anilisis de signos de corta extensién. El autorsenala gue en
marcas breves o de pocas letras, las diferencias se perciben con mucha mayer facilidﬁiiiue enh

que cualquier modificacién en su estructura ortogrifica —como ocurre en el presente ca-uéz OF
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 840, DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2013, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SEM”",
CLASE 12, EXPEDIENTE N* 16.745/2010, A NOMBRE DE SHANDONG, SEM MACHINERY CO. LTD, —---==+===

Asuncién, ] O SEP [0

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SHANDONG,
SEM MACHINERY CO. LTD. en contra de la Resolucion N* 840, de fecha 18 de setiembre de 2013, dictada
por la Direccion de Marcas, y; —--===rr=ssrssssessnsmim e crme s s n e s s se s se s e e nna

RESULTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2013, el representante convencional de la firma SHANDONG, SEM
MACHINERY CO. LTD. interpuso recurso de apelacién contra la Resolucion N 840 del 18 de septiembre de
2013, dictada por la Direccién de Marcas, recurso que fue debidamente concedido mediante providencia
de fecha 6 de mayo de 2014, —----mmmmmmmmm e

Que, en fecha 5 de junio de 2014, la recurrente expres6 los agravios correspondientes, por lo que esta
Direccion, dicté la providencia de llamamiento de autos para resolver el 29 de julio de 2014.--=--=<====x=eazee-

Que, en fecha 23 de agosto de 2019, se solicitd la reconstitucién de las actuaciones, dictindose
consecuentemente la Resolucién de Reconstitucion N* 450 de fecha 14 de octubre de 2019, —------serreeeeees

Que, finalmente, en fecha 16 de diciembre de 2019, la recurrente solicité la ratificacién del cambio de
nombre y domicilio de su titular, modificindose la denominacién de SHANDONG, SEM MACHINERY CO.
LTD. a favor de CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD, —--==ss=ssssssusrmmcmmmmrmnmsrarmmmmssnnnnssnsssmsmmmsnsnsnsssmmannses

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 la marca “ZEN" Y
ETIQUETA, registrada con el nimero 301.531, de fecha 06 de marzo de 2017 (renovada bajo N° 440.036) a
favor de ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas,
muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién

entre Jos consumidores - por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a
O SONCTERTID, svasneweewrnsemnenmnnnnms vomnnsmensme s s e o o i o i s e m i s o

QQue, entre otros argumentos, se agravia el 'ape]ante y manifiesta: "(..) que, por mencionada
Resolucién la Direccion de Marcas dispuso el rechazo de la solicitud de registro de la marca de mi
mandante por haberse constatado la pre-existencia de las marcas "ZEN y Logotipo® Registro N 301531 a
nombre de ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA. y "SEM" acta 832787, En este sentido fundo mi petitorio de
acuerdo con los siguientes fundamentos:. En primer lugar, es importante considerar que la marca de mi
representada es de hecho "SEM" y no "ZEN" siendo en su conjunto diferentes conformes quedard
demostrado. En la jurisprudencia marcaria para determinar la confundibilidad entre una marca y otra se
determind que las mismas deben ser cotejadas en su conjunto y no letra por letra no obstante, en un cotejo
més detallado pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual. Plano Fenético: La marca
de mi mandante es "SEM" y no "ZEN", haciendo que su pronunciacién sea notoriame '
marcas y permitiendo una clara diferenciacion entre las mismas. La denomindeio ) "SEM" sie
"ZEN" en razén de que, si bien contienen una letra en comun, el sonido de Ja let{a "5%¢ w ofon
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 840, DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2013, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SEM",
CLASE 12, EXPEDIENTE N° 16.745/2010, A NOMBRE DE SHANDONG, SEM MACHINERY CO. LTD, —-=-+-=-=-

[l de la consonante inicial — adquiere una relevancia juridica suficiente para otorgarles la distintividad necesaria
¥ evitar que los signos se confundan entre s, —---—-— oo reees

Que, asimismo, el citado doctrinario destaca que la confusién grafica o visual debe apreciarse considerando el
signo en su conjunto. En tal sentido, al estar la marca base del rechazo registrada como “ZEN Y ETIQUETA", la
presencia de este elemento visual y de disefio rompe de manera definitiva cualquier semejanza lineal con la marca
solicitada “SEM", reafirmando que la impresion general que ambos signos proyectaran en el mercado sera
enteramente disimil, independiente y capaz de garantizar una coexistencia pacifica.---s-==+«=-sssssscersemreecerreeene

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio no se subsumen en la prohibicién de registro
establecida en el Articulo 2, inciso f) de la Ley N° 1294 de Marcas. Las diferencias integrales sefialadas nos
permiten colegir de manera indubitable que ambas marcas ostentan la aptitud distintiva necesaria y podran
coexistir pacificamente en el mercado. En consecuencia, corresponde revocar la resolucién recurrida,
haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro, —-----=====sessresmmecc e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 12 REVOCAR la Resolucién N® 840, de fecha 18 de setiembre de 2013, dictada por la
Direccion de Marcas, --===«=+===s=sssrssams et

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “SEM",
clase 12, Expediente N° 16.745/2010, a nombre de CAT! :

Art.32  NOTIFIQUESE. ---c-mrrrmmmrmreesmmmres e meenennnzses sohee cmeesom e smememre s een
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 131, DE FECHA 8 DE MARZO DE 2013, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REG]STRU DE LA MARCA
“NEOCARTAGO", CLASE 5, EXPEDIENTE N® 8,000/2011, A NOMBRE DE SANOFI. ==

Las marcas deben ser analizadas de forma integral tratindose de productos comprendidos en la clase
05, el consumidor presta especial atencién al momento de su eleccion, en razon de la naturaleza, finalidad y
eventual vinculacion de dichos productos con el tratamiento o prevencion de determinadas afecciones,
circunstancia que disminuye ain mas la posibilidad de confusion entre los signos. En consecuencia,
atendiendo al acuerdo de coexistencia celebrado, a la limitacién de productos realizada por la solicitante y
al mayor grado de atencién que razonablemente cabe exigir al consumidor de esta clase de productos
corresponde considerar que las marcas “NEOCARTAGO" y "CARTAGO" poseen aptitud suficiente para
coexistir en el mercado, sin afectar la funcion esencial de identificacidn de los productos, conforme a los
criterios de apreciacién global sostenidos por la doctrina marcaria.—--------=--sssremr e

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio no se subsumen en la prohibicion de registro
establecida en el Articulo 2, inciso f) de la Ley N® 1294 de Marcas. Las diferencias integrales sefialadas nos
permiten colegir de manera indubitable que ambas marcas ostentan la aptitud distintiva necesaria y podrin
coexistir pacificamente en el mercado. En consecuencia, corresponde revocar la resolucién recurrida,
haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro, ——-=sesmemm e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 131, de fecha 8 de marzo de 2013, dictada por la
Direcclc’}n dE Ma—rcE.Su _______________________________________________________________________________

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

“NEOCARTAGO", clase 5, Expediente N° 8.000/2011, a nombre de OPELLA
HEALTHCARE GROUP SAS. — e et

Art.32  NOTIFIQUESE. ----r-s-srsssemrasermsamennnnans o R HESERCRS AEES ., =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 131, DE FECHA 8 DE MARZO DE 2013, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAR
“NEOCARTAGO", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 8.000/2011, A NOMBRE DE SANOFL

Asuncion, 7 0 CFP 9198

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de SANOFI en
contra de la Resolucion N° 131, de fecha 8 de marzo de 2013, dictada por la Direccién de Marcas, y; —«-+<-----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2015, se presenta el representante convencional de SANOFI e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N2 131, de fecha 8 de marzo de 2013, dictada por
|a Direccion de Marcas. == -rersmmsesmse e e et e s n e e s s e me e

Que, en fecha 9 de julio de 2018, fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
DU, = oo as e e oo e mma s m s e

Que, en fecha 20 de julio de 2018, el representante convencional de SANOFI expresé agravios; Esta

Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de
NOVIEMDBTE A 2018, — et eae

Que, en fecha 18 de noviembre de 2024, se tomd nota de la transferencia de solicitud a favor de
OPEELA HEARTHOARE GRIOUP BAS r—-srverweesunsasaomsosisisnmspesesjinss45siosssshostnsiosootinssnibo s i ssass

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que habiéndose realizado Ia bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca *CARTAGO".
registrada con el nimero 342.485, en fecha 6 de enero de 2011, a favor de CHACOMER SA.ECA,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores- por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” Actualmente renovada
bajo el NUMETO 526,284, — - -s e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Que, el rechazo del inferior se
baso en lo establecido en el Articulo 6°de la Ley N° 1294/98 De Marcas que textualmente y en lo pertinente
expresa: "La Direccién de la Propiedad Industrial en interés del publico, podra denegar el registro de una
marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacién al
solicitante, atin mediando consentimiento del titular de la marca registrada. Que mi mandante ha solicitado
el registro de Ja marca: "NEO CARTAGO", para distinguir: "Complemento alimenticio para prevenir y aliviar
as articulaciones dificiles” de la clase 05, y finalmente, por el presente escrito venga a presentar el acuerdo
de coexistencia entre AGROTEC S.A. y SANOFI, debidamente traducido por Traductor Piblico y certificado

por Escribana Publica, motivo por cual no existe obsticulo alguno para la consecuente concesion de la
marca solicitada por mi mandante.

DHreceits Nacisnad de Propdrdad Ftebecun
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 898, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXPERT",
CLASE 2, EXPEDIENTE N° 11.696/2011, A NOMBRE DE THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, UNA
CORPORACION DE OHIO, <s=s=s=s===ssmx===- - ceaomeesasman e s EREER—.

/.. ala Sra. Directora de la Propiedad Industrial que la marca de mi mandante se encuentra registraca en
otros paises del mundo, tal como se aprecia a continuacion. Adjunto copias de los registros extranjeros
mencjﬂ”adﬂs‘ A :- -------------------------------------------------------------------

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “EXPERT" resulta descriptiva o
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacién usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
T e e e

Que, analizada la cuestion, se advierte que la denominacién extranjera solicitada “EXPERT" no
constituye una designacién genérica ni una descripcion directa de las caracteristicas, composicion o
destino de los productos de la Clase 02, sino un signo de caracter sugestivo. S bien el vocablo evoca de
manera abstracta cualidades de pericia o idoneidad técnica en el campo de las pinturas y barnices, dicha
referencia no describe de forma inmediata el producto final, demandando del consumidor medio un
proceso de asociacién intelectual indirecto para relacionar el término con los bienes amparados, lo cual
aleja al signo de las prohibiciones absolutas al poseer la fuerza distintiva necesaria en el comercio, —--------

Quie, en su célebre Tratado de Marcas de Fabrica y de Comercio, Pedro Breuer Moreno desarrolld el
concepto del proceso intelectual del consumidor y plantea que para pasar de la denominacion al producto
amparado, la marca sugestiva requiere que el consumidor realice un esfuerzo de imaginacion, un analisis
reflexivo o una deduccién mental indirecta. Si el signo exige un salto intelectual para conectar la palabra
con la naturaleza del bien, el signo posee fuerza distintiva propia. —-----«+=sssssarsssssmrmassssassosossaansansonaoss

Que, de conformidad con las Directrices de la DINAPI, las causales de irregistrabilidad de la Ley N°
1294/98 de Marcas deben aplicarse con un criterio restrictivo, dejando fuera de la prohibicion del Articulo
2°, inciso e) a los signos que sugieren propiedades de forma indirecta. Al verificarse que la denominacién
analizada retine los requisitos de registrabilidad exigida en el Articulo 1° de la citada ley para actuar como
marca, no existe riesgo de monopolizacién sobre términos necesarios en el mercado. Por lo tanto, al poseer
distintividad, corresponde revocar la resolucion de rechazo recurrida y disponer la concesion de la marca
D T £ T e e bbbt

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

Art.12  REVOCAR la resolucién N° 898, de fecha 29 de julio de 2015, dictatta
de Marcas. ----—------------------m-"--------------'----------_-------3:_;-;--—-—--——
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 898, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXPERT",
CLASE 2, EXPEDIENTE N° 11.696/2011, A NOMBRE DE THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, UNA
CORPORACION DE OHIOQ, --+---+s=s-rssnmnss et e e et s e e

Asuncién, [ 4 StF JU/6

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de THE
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, NA CORPORACION DE OHIO. en contra de la Resolucién N® 898, de
fecha 29 de julio de 2015, dictada por la Direccién de Marcas, Y e s e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2018, se presenta la representante convencional de THE
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, NA CORPORACION DE OHIO e interpone recurso de apelacién en
contra de la Resolucion N2 898, de fecha 29 de julio de 2015, dictada por la Direccion de Marcas. --==-----------

Que, en fecha 13 de mayo de 2019, fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
T DU 0, === e et e e s e man e e eme e e SR S et e an

Que, en fecha 5 de junio de 2019, la representante convencional de THE SHERWIN-WILLIAMS
COMPANY, NA CORPORACION DE OHIO expresé agravios; Esta Direccién tiene por presentada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019, —«--<s<-ce-csermrrrsmmssseens

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que, la solicitud de registro de la marca
"EXPERT" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 2. Que, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 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. En consecuencia, no ha IUgar a Jo SOlCItado "e---—-rr-r-sremeeemesemmsmeseseemmemmemeeemnv

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(...) que, es preciso tener en cuenta
que, por la resolucidn recurrida, la Direccién de Marcas rechazé Ja solicitud de registro arriba mencionada
debido a que la considera incursa en la prohibicion del Art. 2 inc. e) de la Ley N° 1294/98. En este sentido
fundamento mi petitorio de acuerdo con los sigulentes fundamentos. En primer lugar, creemos que
“EXPERT” es una marca inherentemente distintiva v no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 2.
"EXPERT" no dice al piblico consumidor qué producto es; “EXPERT” puede presentarse como una marca
de automéviles, zapatos, muebles o cualquier otro producto; siendo su reconocimiento internacional el
que lleva al piblico consumidor a asociar a la marca con Jos produuctos que ella protege. En segundo Jugar,
mi mandante niega categéricamente que la marca “EXPERT” sea genérica; por ef contrario, “EXPERT" es
Una marca evocativa para la clase 2: "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 mismo de la actividad
que desarrolla su titular. Esta relacién entre el signo y el producto o servicip© Ja actividad no hace g
irregistrable como marca”: Jorge Otamendi, en su obra “DERECHO DE MARCAS", culax;
actualizada y ampliada, Editorial LexisNexis Argentina S.A. y en consecuencia no pu..ﬂd A copRiderarsg,
incursa en la prohibicién del art. 2 de la Ley N° 1294 de Marcas. En rt"fff‘ﬁ:iugaﬁ cabe_deﬂb‘h%}" e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 898, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXPERT",

CLASE 2, EXPEDIENTE N° 11696/2011, A NOMBRE DE THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, UNA
CORPORACION DE OHIOQ. --+-s--s-sxx=--

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“EXPERT", Clase 2, Expediente N° 11.696/2011, solicitada por THE
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, UNA CORPORAE

Art. 32 NOTIFIQUESE .-------=sessossccaamcmaananen -HSQ]"(; -------- S sttt LR
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.245, DE FECHA 5 DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MARCA FIGURATIVA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 32. 252,!1014 SOLICITADO POR ANDREAS STIHL AG. &
00, KQ. - siesicnsmianes S — -

-ff.. importancia mencionar a la Sefiora Directora General, que la marca de mi mandante es reconocida
por la combinacion de colores naranja y gris claro no sélo mundialmente, sino también en el pais y tiene
aplicada dicha combinacién de colores en todos sus productos haciendo que el consumidor relacione
estos colores con el producto de su interés. En tercer lugar, es importante mencionar a la Sefiora Directora
General que la combinacién de colores naranja y gris claro es inusual para el producto en cuestion
"Motosierras". Mi mandante es el tinico fabricante legitimo de estos bienes gue utilizan esta combinacién
de colores. Ningtin competidor legitimo utiliza la tipica combinacidn de colores Naranja y Gris claro siendo
que la mayoria de los competidores utilizan diferentes colores, que pueden ser claramente distinguidos.
Por lo tanto, la marca de mi mandante "MARCA FIGURATIVA", compuesta por los colores naranja y gris
claro, no puede ser considerada desde ningiin punto de vista genérica y menos aun para la clase 7. En
cuarto lugar, cabe resaltar que el producto reivindicado también apunta a un mercado muy especifico. Las
maotosierras estan hechas para el trabajo duro en la industria de la construccién, por lo que sélo los
trabajadores calificados pueden utilizar correctamente esta maquina. En general, se anuncian para un
publico muy limitado, que son solo para los trabajadores calificados. De acuerdo con la jurisprudencia del
TJCE, incluso un color por si solo puede ser inherentemente distintivo en circunstancias excepcionales, y
en particular cuande el numero de bienes o servicios para los que la marca se pretenda es muy restringido
y el mercado de referencia es muy especifico. En el caso que nos ocupa, el niimero de bienes para los que la
marca reivindica la proteccion es muy restringido, es decir "Motosierras". En quinto lugar, es de suma
importancia destacar que el color naranja se ha utilizado para la parte superior de la carcasa. El color gris
claro se ha utilizado para la parte inferior de la carcasa asi dando distintividad a la marca que mi mandante
e e T T = e

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “MARCA FIGURATIVA" resulta
una forma usual de los productos que pretende aMpParar, —--sssssremmrme s e

Que, analizada la cuestién, se advierte que el signo solicitado consiste esencialmente en la
representacion grafica de una motosierra, es decir, en la reproduccion figurativa del propio producto que
pretende distinguir, circunstancia que impide reconocerle, respecto de tales productos. En efecto, la mera
representacion del producto no incorpora un elemento de fantasia, arbitrariedad o particularidad
conceptual que permita al consumidor apartarse de la inmediata percepcion de que se trata de la
representacion de una motosierra. En este sentido, la circunstancia alegada por la recurrente respecto de la
existencia de un registro anterior de una marca figurativa de similares caracteristicas no resulta suficiente
para modificar el analisis de fondo del presente signo, pues cada solicitud debe ser examinada atendiendo
a su configuracion concreta y a los productes que pretende amparar, sin que un antecedente registral
pueda generar, por si solo, un derecho a obtener un registro contrario a las prohibiciones legales. Por
tanto, la representacion solicitada permanece vinculada directamente con la naturaleza y designacion del
producto, encontrindose comprendida en la prohibicién prevista en el articulo 2°, inciso ¢), de la Ley N°
1.294/98. Que, asimismo, los argumentos relativos al supuesto reconocimiento de la combinacién de
colores naranja y gris claro, a su utilizacion por la recurrente y a la alegada circunstancia de que dichos
colores serfan inusuales en el mercado, no resultan suficientes para conferir djst
solicitado. La reivindicacion de una combinacion cromatica no puede ser formulada e

Direceiin Genctal de Propied & Dadwiarial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.245, DE FECHA 5 DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

"MARCA FIGURATIVA", CLASE 7, EXPEDIENTE N® 32.262/2014, SOLICITADO POR ANDREAS STIHL AG. &
CO. KG.mmmmmmmmmmmnmmmnnas wes O S S S

Asuncién, 7 U SLP 20
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ANDREAS STIHL
AG & CO. KG,, contra la Resolucion N° 1.245, de fecha 5 de setiembre de 2014, dictada por la Direccion de
b et L e T R

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2015, el representante convencional de ANDREAS STIHL AG & CO. KG.,
interpuso recurso de reconsideracion en contra de la Resolucién N° 1.245, dictada por la Direccién de
Marcas el 5 de setiembre de 2014; recurso que fue rechazado mediante la providencia de fecha 9 de
noviembre de 2018, —-------s-smmceeeri e e e e s e

Que, en fecha 12 de marzo de 2019, la citada representacién interpuso recurso de apelacién en contra
de la referida Resolucion N° 1.245/2014, el cual fue concedido por providencia del 2 de mayo de 2019, —-----

Que, en fecha 30 de mayo de 2019, el recurrente presenté su expresién de agravios. Posteriormente,

por providencia de fecha 2 de julio de 2019, esta Direccién General tuvo por deducido dicho tramite y
1lamo aUtos Para reSOlVEr. —+-ss=rerremmsesmssmrensssssssesas snas e n oo s ek s e s s e e e mam s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Que la solicitud de registro de la marca “(marca
figurativa)” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 7. 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 dispone que no pueden constituir mareas: *Art. 2 Inc. ¢) ...
las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que

se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen”, , En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado”.---=---=-====--sssssammmaciaces et e s

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: * Que, en nombre, representacion y
en cumplimiento de expresas instrucciones de mi mandante, vengo a darme por notificada y a expresar
agravios con providencia de fecha 02 de Mayo de 2019 en Ja solicitud de la marca arriba mencionada contra
la resolucién de rechazo N* 1245 de fecha 05/09/2014, y lo hago en los siguientes términos: Que en nombre,
representacién y en cumplimiento de expresas instrucciones de mi mandante, vengo por el presente
escrito a interponer recurso de reconsideracion en contra de la resolucion N° 1245 emitida por la Direccidn
de Marcas, la cual rechazé la solicitud de registro arriba mencionada por haber concluido que la marca se
encuentra incursa en la prohibicion establecida en el Art. 2 Inc. e) de la Ley 1294/98 de Marcas, que
establece *... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del
producto o servicio de que se trate, 0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
wmctenst.rca del pr-::ducm o servicio”, respecto a lo cual cabe hacer algunas precisiones: En pnmer Iugar

caracteristica gue fa marcaen cuestidn, actualmente Wgem? que pasa . Comn 3
como fa Marca "MARCA FIGURATIVA', que detallo mis aba;gf A Eﬂﬂﬂﬂ e
MARCA FIGURATIVA, inscripta en la clase 7, segtin registro N°

_'_,.»-' '.'l |rui|'-r Na
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.245, DE FECHA § DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MARCA FIGURATIVA", CLASE 7, EXPEDIENTE N* 32.262/2014, SOLICITADO POR ANDREAS STIHL AG. &
CO. KG.. S — R —

«Ill... abstractos, sino que debe encontrarse determinada mediante una disposicitn, proporcitn y posicién
especifica, predeterminada y uniforme, de modo que el objeto de proteccién resulte claro y preciso,
conforme a las Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPIL. En el caso examinado, los colores
invocados se encuentran aplicados sobre la representacion de la propia matosierra y no constituyen, por si
mismos, un elemento independiente capaz de transformar la representacién del producto en un signo
distintivo. La alegacién de que el consumidor asociaria dichos colores con una determinada procedencia
empresarial, asi como la afirmacién de que serian utilizados exclusivamente por la recurrente, no puede
desplazar las prohibiciones absolutas de registro ni convertir en apropiable un elemento que, por su
vinculacion directa con el producto, debe permanecer disponible para los demas operadores del mercado.
Tampoco la supuesta especializacion del pablico consumidor resulta determinante, pues aun tratandose de
productos destinados a usuarios especializados, ello no modifica la naturaleza descriptiva de la
representacion ni le atribuye autométicamente capacidad distintiva. En consecuencia, corresponde
CONFIRMAR la Resolucién N° 1245 de fecha 05 de septiembre de 2014, por encontrarse el signo solicitado
comprendido en la prohibici6n establecida en el articulo 2°, inciso c), de la Ley N® 1.294/98, —---cccameuiaaaaes

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

Art, 12 CONFIRMAR las Resoluciones N® 1.245, de fecha 5 de setiembre de 2014, dictada por
la Direccion de MAarcas, =«====ssssssesseommmmm e s s e e

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “MARCA FIGURATIVA",
Clase 7, Expediente N° 32.262/2012, Sﬂlicitadﬁ por ANBREAS STIHL AG & CO.KG.----

Art. 32 NOTIFIQUESE .----=s====sszsssmzsnnnee- oo o ey

Ay, Claudia Pamela Cristaldy
-!'-"I"'lru tara {'tnr!J' frl etina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.630, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2013, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KALIUM”,
CLASE 5, EXPEDIENTE N°® 33.877/2013, SOLICITADA POR AGROTEC S.A. —------sssrmcnancncnnn RR—

podra. .. concederse con una limitacion para determinados productos o servicios, cuando no se justifica
una denegacion. Que, por el presente escrito venga a presentar el acuerdo de coexistencia entre AGROTEC
S.A. y E HOFFMANN-LA ROCHE AG, debidamente apostillado y traducido por Traductor Publico, motivo
por cual no existe obsticulo alguno para la consecuente concesion de la marca solicitada por mi
e R

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

Las marcas deben ser analizadas de forma integral tratindose de productos comprendidos en la clase
05, el consumidor presta especial atencion al momento de su eleccién, en razon de la naturaleza, finalidad y
eventual vinculacién de dichos productos con el tratamiento o prevencién de determinadas afecciones,
circunstancia que disminuye ain mas la posibilidad de confusién entre los signos. En consecuencia,
atendiendo al acuerdo de coexistencia celebrado, a la limitacién de productos realizada por la solicitante y
al mayor grado de atencién que razonablemente cabe exigir al consumidor de esta clase de productos
corresponde considerar que las marcas "KALIUM" y "VALIUM" poseen aptitud suficiente para coexistir en
el mercado, sin afectar la funcién esencial de identificacién de los productos, conforme a los criterios de
apreciacion global sostenidos por la doctrina marcaria.--=««===«sssesseee st

Que, por todo lo expuesto, los signos en estudio no se subsumen en la prohibicién de registro
establecida en el Articulo 2, inciso f) de la Ley N® 1294 de Marcas. Las diferencias integrales sefialadas nos
permiten colegir de manera indubitable que ambas marcas ostentan la aptitud distintiva necesaria y podran
coexistir pacificamente en el mercado. En consecuencia, corresponde revocar la resolucion recurrida,
haciendo lugar a la procedencia de la solicitud de registro. —---=s--=smrmemmm e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N* 1.630, de fecha 10 de noviembre de 2014, dictada por la
DIreccion de Marcas.-=-=-==-===s=ssssssmssmmresensmsarnmnssanss s ssnsns e s sme s mm s e n s mmnmes

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“KALIUM?", clase 5, Expediente N°® 33.877/2013 de AGROTEC S.A, —--eeenee-

#

Art32  NOTIFIQUESE. ---<--msmrmsessnsosssesnflgobn e e gancesaf isas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1.630, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2013, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KALIUM",
CLASE 5, EXPEDIENTE N* 33.877/2013, SOLICITADA POR AGROTEC S.A. - semsmenmnne

Asuncion, | Y tf b

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto par el representante convencional de AGROTEC
S.A. en contra de la Resclucion N° 1.630, de fecha 10 de noviembre de 2014, dictada por la Direccién de
Mﬂ.[caﬁ. Y T e e e e e e e A R S A A S S e e dm s emcoee oo

RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2015, el representante convencional de AGROTEC S.A. interpuso recurso
de reconsideracién en contra de la Resolucion N° 1.630, dictada por la Direccion de Marcas el 10 de
noviembre de 2014; recurso que fue rechazado mediante la providencia de fecha 27 de juno de
ST RIS vt ererscopsmtias e b o o e S P A e i N S S

Que, en fecha 25 de junio de 2018, la citada representacién interpuso recurso de apelacién en contra
de la referida Resolucion N°® 1.630/2014, el cual fue concedido por providencia del 23 de julio de

5 ) . RO e e P o e et SO

Que, en fecha 23 de julio de 2019, el recurrente presentd su expresion de agravios. Posteriormente,
por providencia de fecha 4 de setiembre de 2019, esta Direccidn General tuvo por deducido dicho tramite y
am® autos Para resolVer, — - - -sssrmsr e e e s s s s m s e e m e n e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Que, fa solicitud de registro de la marca “KALIUM"
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado Ja existencia en dicha clase de la marca “VALIUM",
registrada con el nimero 399.036 en fecha 25 de Junio de 2014 a favor de HOFFMANN-LA ROCHE
PRODUCTS LIMITED, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado " Actualmente renovada bajo el nlimero 619,598, —---==smemmmrmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Que, por la citada resolucién al
A-quo rechazé la solicitud de registro de la marca "KALIUM", clase 05, Acta N° 13/38.877, a nombre de
AGROTEC S.A., en presencia del antecedente registral "VALIUM®, clase 05, Acta de Registro N° 399.036 a
favor de la firma FHOFFMANN-LA ROCHE AG. Que, el rechazo del inferior se basé en lo establecido en el
Articulo 6° de la Ley N® 1294/98 De Marcas que textualmente y en lo pertinente expresa: “La Direccidn de la
Propiedad Industrial en interés del pablico, podrd denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo proeducte o servicio, con netificacion al solicitante, ain
mediando consentimiento del titular de la marca registrada. Que, asimismo, es menester que a la seiiora
Directora tenga presente el siguiente detalle: mi mandante se ofrece limitar su marca a *herbicidas” de

misma deja de ser unpmbabfe para pasar a ser imPﬂSbeE dado J6 mﬂ:mé ricamente
encuentra el sector de mercado que se intentard explotar con la ,zt:an:fa “ UM
aplicable la tltima parte del articulo 6 de la ley 1294/95 el cual reza-g_ui!?rq Eﬂgué:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 354, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL
FERRETERO", CLASE 6, EXPEDIENTE N*® 44.180/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC S.A.E.CA, —---seememnnnnuas

considerarse incursa en la prohibicion del art. 2 de la Ley N® 1294 de Marcas. En segundo lugar, cabe
resaltar al Serior Director General que en el mundo marcario ya existe marca registrada que en su

denominacion posee la palabra FERRETERO y DIA que no fue considerada genérica en clases relacionadas,
tal como detallo a CONtNUACION, —=============rmmmrmrm s s e s s s s m s nm s m s s ma s ma mmme

J.C. RACCHI EL FERRETERO 35 JUAN CARLOS 312832
RACCHI
BUENOS DIAS § Edgewell Personal 356179

Care Brands, LLC

DIiA NACIONAL DE LA MASCOTA 44  JAZMIN MARECOS 4005868
IMPERIO DE LAS MASCOTAS REY
(SLOGAN)

Por lo anterior sefialado, si se denegare la solicitud de registro de la marca de mi mandante no seria
mas que un menoscabo inadmisible a sus legitimos derechos. Al respecto cabe citar la opinién de
tratadistas en la materia quienes entienden que la designacidon genérica seria "la que establece el género de
los productos o servicios a que pertenece" y que la designacién puede ser genérica ab initio o debido a Ja
vulgarizacion que produce su uso, se convierten asi en la designacion habitual, segtin los usos y
costumbres comerciales. En el caso que nos ocupa la marca de mi mandante no puede ser considerada
desde ningtin punto de vista una denominacién genérica y menos atin para la clase 6." —----------=--=--------

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

Que, luego de realizar el exhaustivo examen de registrabilidad de la marca solicitada “DIA DEL
FERRETERO", se advierte que su estructura se compone por la conjuncion de dos vocablos en espafiol muy
particulares. Por un lado, la palabra “DIiA" alude de forma indirecta a una jornada de celebracién o
promocién comercial, mientras que el término “FERRETERO" se configura estrictamente como un
componente sugestivo que evoca el sector mercantil sin describirlo de manera literal. Esta valida
articulacién de los elementos marcarios no constituye una descripcién directa, genérica o mecanicamente
necesaria para identificar las prestaciones que se pretenden amparar e introducir al mercado dentro de la
Clase 6 ania NOMERCTTOEY. seecrsnessermianmmsdomesminineessmsiamnn soaiil des e iiisan s atpant muiait Su f e viaae siuiae Tmsion

Que, al configurarse bajo la categoria de marcas evocativas o sugestivas, la denominacion posee la
aptitud legal necesaria para acceder al registro piiblico. Esto se debe a que exige un esfuerzo intelectual e
intermedio por parte del consumidor para conectar el significado del signo con los servicios que distingue
en el comercio. El conjunto analizado no monopoliza términos que resulten indispensables parg
competidores del mercado, ni afecta |a libre competencia. Por ende, la expresién cumple
esencial de distintividad requerida por la normativa vigente, —------====s=sessreemsraceneane
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 354, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL
FERRETERQ", CLASE 6, EXPEDIENTE N° 44.180/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC S.A.E.C.A, —+=srsssnssssssnss

T e
Ll

1 LR {
Asuncion, Ld otl U

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ATLANTIC
S.A.E.CA,, contra la Resoluci6n N* 354, de fecha 21 de marzo de 2016 dictada por la Direccién de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 14 de setiembre de 2016, se presenta el representante convencional de ATLANTIC
S.A.E.C.A. e interpone recurso de reconsideracion en contra de la Resolucion N2 354, de fecha 21 de marzo
de 2016, dictada por la Direccion de Marcas,--==---==+=+--s=ssssrrmsarssssssonansmmaameessssasssresannnsesnansnssncnnmanmnes

Que, en fecha 19 de setiembre de 2017, fue dictada la providencia per la cual no se hizo lugar al
recurso de reconSideracion. — ===« s==s e e

Que, en fecha 17 de abril de 2018, se presenta el representante convencional de ATLANTIC S.A.E.CA.
e interpone recurso de apelacién y en fecha 28 de mayo de 2018, fue dictada la providencia que concedi el
recurso de apelacion INLEIPUESLO, «===--s===ssmsrsmmr et rres e e sss s s saesen e s e e e s s s aaenaee s sas s s s e s m e mmmnan

Que, en fecha 3 de julio de 2018, el representante convencional de ATLANTIC S.AE.CA. expres6
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de diciembre de 2018, —-nmmmmrr e e e s s anee

Que, en fecha 19 de setiembre de 2023, se tomé nota del cambio de nombre de titular pasando de
ATLANTIC S.A.E.C.A. 2 ATLANTIC S.AE. —-------s-sossestarssssinsancacascamssesasamenansssassssssmnsescemcemremenes

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud de registro de la marca "DIA DEL FERRETERO" ha sido presentada para amparar los
servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta
Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone
que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. €) ... 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.", . En consecuencia no ha lugar a lo
SOHCHAA0, e et e s e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; “En primer lugar, mi mandante
niega categéricamente que la marca “DIA DEL FERRETERO" sea genérica; por el contrario, “DIA DEL
FERRETERO" es una marca evocativa para la clase 6: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor
una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, 0 misma
de la actividad que desarrolla su titular. Esta relacién entre el signo y el productoe servicio o la gt
no hace que sea registrable como marca: Jorge Otamendi, en su obra *DERECHO.BE MARCAS
Edicion actualizada y ampliada, Editorial LexisNexis Argentina S.A. y Eﬂ: Fﬂqs_etg'szaja iﬁﬁﬁgﬁf :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 354, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL
FERRETEROQ", CLASE 6, EXPEDIENTE N°® 44.180/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC SA.E.CA, —---ssseumceaeannn

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en
el que se basa esta afirmacién es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 Caracteristicas. ----«-cssmrssmmr s e e s s s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que es un signo con caracteristicas
propias, por tanto corresponde revocar la resolucion recurrida, —------mrmm e s e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 354, de fecha 21 de marzo de 2016, dictada por la
Direccion de Marcas, ==«---=======ssmrms s e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *DIA
DEL FERRETERO", clase 6, Acta No. 44.180/2013, a nombre

Art.32  NOTIFIQUESE pOr Cédula,-—--s-s-smsemrsemsszsaeemee S funrmnesfone s )
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 462, DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL
FERRETERO", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 44.181/2013, A NOMERE DE ATLANTIC S.A.E.C.A.

resaltar al Serior Director General que en el mundo marcario ya existe marca registrada que en su

denominacion posee la palabra FERRETERO y DIA que no fue considerada genérica, tal como detallo a
R L H L Lo L e T LT T TP

JC  RACCH!I EL 35  JUANCARLOS RACCHI 312832/20
FERRETERO 08

DIA % y Etiqueta 35 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 407809
DE ALIMENTACION, 5.A.

DIAS FANTASTICOS 35  S5.A.CL FALABELLA 405146

FALABELLA

DIASFE 35 S5ACIFALABELLA 410355

DIA DEL SEXO 35 LUIS MAURICIO PENA LOPEZ 428945
DIAS DE NEGOCIOS 35 VALDIR VEFAGO 409605

Por lo anterior sefialado, si se denegare la solicitud de registro de la marca de mi mandante no seria mas
gue un menoscabo inadmisible a sus legitimos derechos. Al respecto cabe citar la opinién de tratadistas en
la materia quienes entienden que la designacion genérica seria "la que establece el género de los productos
o servicios a que pertenece” y que la designacion puede ser genérica ab initio o debido a la vulgarizacién
que produce su uso, se convierten asi en la designacién habitual, segiin los usos y costumbres comerciales.
En el caso que nos ocupa la marca de mi mandante no puede ser considerada desde ningtin punto de vista
una denominacion genérica y menos auin para la clase 35" —----wssermmrrmss e

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

Que, luego de realizar el exhaustivo examen de registrabilidad de la marca solicitada “DIA DEL
FERRETERQ", se advierte que su estructura se compone por la conjuncién de dos vocablos en espafiol muy
particulares. Por un lado, la palabra “DIA" alude de forma indirecta a una jornada de celebracién o
promocién comercial, mientras que el término “FERRETERO" se configura estrictamente como un
componente sugestivo que evoca el sector mercantil sin describirlo de manera literal. Esta valida
articulacién de los elementos marcarios no constituye una descripcion directa, genérica 0 mecanicamente
necesaria para identificar las prestaciones que se pretenden amparar e introducir al mercado dentro de la
Clase 35 de la Nomenclatura.----s-=-scessarmmssrsasasnsnsssenannnsssnnesassansssnssssssassstas suns s rensasnntasannsanas

Que, al configurarse bajo la categoria de marcas evocativas o sugestivas, la denominacion posee la
aptitud ]egal necesaria para acceder al registro pisblim Esta se debe a que Exige un esﬁ.lenc JITE
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 462, DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL
FERRETERO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 44.181/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC SAECA. —--=-secsmecerneas

Asuncion, 2 :J i LU
VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ATLANTIC
S.AE.CAA, contra la Resolucitn N° 462, de fecha 7 de abril de 2016, dictada por la Direccién de Marcas, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 14 de setiembre de 2016, se presenta el representante convencional de ATLANTIC
S.A.E.CA. e interpone recurso de reconsideracion en contra de la Resolucién N2 462, de fecha 7 de abril de
2016, dictada por la Direccion de Marcas.-----=-=-=======srmmmmrm e et s e

Que, en fecha 18 de setiembre de 2017, fue dictada la providencia por la cual no se hizo lugar al
recurso de reConSIderaTI oM, — - cmsremmmmm oo e e e mnes

Que, en fecha 18 de abril de 2018, se presenta el representante convencional de ATLANTIC S.AE.CA.
e interpone recurso de apelacién y en fecha 28 de mayo de 2018, fue dictada la providencia que concedié el
recurso de apelacion INTerpuUEsto. -====-=sssse e e

Que, en fecha 3 de julio de 2018, el representante convencional de ATLANTIC S.A.E.CAA. expresé
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de diciembre de 2018, —-«enen s mmmmmnee et

Que, en fecha 19 de setiembre de 2023, se tomd nota del cambio de nombre de titular pasando de
ATLANTIC SAB LA, ATTANTIO SR st s e e S e i s

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud de registro de la marca "DIA DEL FERRETERO" ha sido presentada para amparar los
servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta
Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone
que no pueden constituir marcas: "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.", . En consecuencia no ha lugar a lo
SOHCItAdO, s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “En primer lugar, mi mandante
niega categoricamente que la marca "DIA DEL FERRETERO" sea genérica; por el contrario, "DIA DEL
FERRETERQ" es una marca evocativa para la clase 35: "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 mismo
de la actividad que desarrolla su titular. Esta relacién entre el signo y el producto o servicio o Ja
no hac‘e que sea u‘regsrrab.’e como marca’ _.’arge E}tamend: ern su obra 'TJERECHE? DE 4R AS? cuarta

[irecelba Gepetal de Pragicdillad i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 462, DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL
FERRETERO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 44.181/2013, A NOMBRE DE ATLANTIC S.A.E.C.A, —--sseenscammseaas

competidores del mercado, ni afecta la libre competencia. Por ende, la expresién cumple con la funcién
esencial de distintividad requerida por la normativa vigente, —-----=-rss-errrmmmssnns e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en
el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 CaraCter st Cas. - xrs s 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 con caracteristicas
propias, por tanto corresponde revocar la resolucién recurmida, —sseessessssses oo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucian N® 462, de fecha 7 de abril de 2016, dictada por la Direccién
de Marcas_ ............................................................................................

Art.22  ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “DIA
DEL FERRETERO", clase 35, Acta No. 44.181/2013, a —-

Art, 30 NOTIFIQUESE por Cédula,-----------=----szuecuu e T s

W T = _—
| g, Claudia mvela Cristaldo

Direcinia Ge cral Interina

I " bewera .'-.~|;’.' rob Ibutetal

¢ Branindsd Taneloctus

7 Directiie

ﬁ:r Dinecchbs Waciomal &
o

-



DIRECCION MACIONAL DE

. PROPIEDAD ™ GOBIERNO per | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resnludd; wu 1 g

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 777 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUIDADO V™,
CLASE 3, EXPEDIENTE N°® 19.004/2014, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.---++--=+s==ss=sssnaanan

.. 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 COMSHITUIr LN MarCa, «=osssesesmme s e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “CUIDADO V" en la Clase 3 y la marca base de rechazo “DR.
CUIDADO" Clase 3. — = emmmmm et e e e et e

En ese sentido, del contraste ortogrifico y fonético entre ambos signos se advierte que la marca
solicitada “CUIDADO V", se halla compuesta de un elemento en comin con otras que coexisten entre ellas.

En el siguiente cotejo se corroboran las diferencias graficas y fonéticas entre las marcas analizadas: —------
CUIDADOV (solicitada), y
DR. CUIDADO (marca base de rechazo)
MC MAS CUIDADO a nombre de MATHER COMPANY
BLEM CUIDADO a nombre de 8.C. JOHNSON & SON INC.

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Direccion General 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
Unico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no
necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ En el presente caso, vemos que el hecho de
compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, mis atin, teniendo en cuenta
los demds elementos que seran analizados en conjunto en la presente resolucion, -------==--==a=rsmesrarsannnnss

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

siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en clertos casos podrin
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aun cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase(...) " === ==ssrmmmm e

Que, entre las marcas antecedentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho
menos considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos difere

conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo.eventualmente /..
7 -"1. ; 51_-,3],&':?
| ADE: ina
Dir T d !“;._.iu_ﬁj.
l}|i1uii'ilj 1-:.“.(,:,-1 7 |.1r|;|rhf.'-m-,.t..|u1'
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' Sinchez Herrero, Andrés, “Confusion de Marcas® Editorial La Ley, Asuncidn. 2013
* Direccién Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para ef examen de marcas en Paraguay, p, 230, Disponible en:
s mi o o | ' idipar g
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 777 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUIDADO V",
CLASE 3, EXPEDIENTE N° 19.004/2014, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

Asuncién, ] 0 SEP 206

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de SCA HYGIENE
PRODUCTS AB,, contra la Resolucion N2 777, de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Direccién de
Marcas, T R —

RESULTA:

Que, en fecha 13 de junio de 2017, el representante convencional de SCA HYGIENE PRODUCTS AB.,
interpuso recurso de reconsideracién en contra de la Resolucion N 777, dictada por la Direccion de
Marcas el 14 de marzo de 2017; recurso que fue rechazado mediante la providencia de fecha 11 de octubre
L1 et O

Que, en fecha 21 de marzo de 2018, la citada representacion interpuso recurso de apelacién en contra
de la referida Resolucion N° 777/2017, el cual fue concedido por providencia del 5 de abril de 2018, -------------

Que, en fecha 20 de abril de 2018, el recurrente presenté su expresion de agravios, Posteriormente,
por providencia de fecha 9 de octubre de 2018, esta Direccioén General tuvo por deducido dicho trimite y
llamé autos Para FesoIVer. —-rcers o

Que, en 15 de julio de 2020, se tomé nota del cambio de nombre de titular pasando de SCA HYGIENE
PRODUCTS AB. a ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG, -« nssnnemmmm e cme e e meeeeeee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Que la solicitud de registro de la marca
"CUIDADO V" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado Ja
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DR.
CUIDADO", registrada con el nimero 407.518 en fecha 24 de Noviembre de 2014 a favor de VICENTE
SCAVONE & CIA COM. E IND. S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre
los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
L L T o ettt S

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas sur}ﬁ;ﬁ? g
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion g

| Directors Gederal Interina
Dizecciin General At Qropledad laduaieial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 777 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CUIDADO v,
CLASE 3, EXPEDIENTE N° 19.004/2014, SOLICITADO POR SCA HYGIENE PRODUCTS AB.--- -

~/ll.. pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la
decisin final ala quie ha arribadio 8] AU, mrmsssseersuemseommse oo et 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 Direccidén 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 revacar la resolucion recurrida,-------------

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

Art, 12 REVOCAR la resolucién N® 777, de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la
Direccion de Marcas. «--=-==ss=sesssssemsmmsecronsanns s ssssanasstmssnsnss s e s em e emn s mmnmnas

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CUIDADO V", clase 3, Expediente N® 19.004/2014, solicitada a nombre de ESSITY
HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG. --- 2 =mrmeeeme e e e T e

Art, 32 NOTIFIQUESE .------===sssmcesacnnccacsns e il S (e JOUCTURNR

“ristaldo
gl Inierina
¢ Prepicdud [nfustrm
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 171, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SINTETICA”
Y ETIQUETA, CLASE 5, EXPEDIENTE N*® 55.829/2014, SOLICITADA POR SINTETICA S.A. wee

/.. sea irregistrable como marca": Jorge Otamendi, en su obra “DERECHO DE MARCAS", cuarta Edicién
actualizada y amplada, Editorial LexisNexis Argentina S.A. y en consecuencia no puede considerarse
incursa en la prohibicién del art. 2 de la Ley N° 1294 de Marcas ", —----«--=+csessiesssrsssssmnsscnsssnssnsncsmnceens

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SINTETICA" Y ETIQUETA resulta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los productos que se desea amMparar, -==-==-==sr=ssssssmmmm st oo

Que, analizada la cuesti6n, se advierte que la marca pretendida a registro se encuentra integrada por
el término "SINTETICA", el cual constituye una indicacién directa e inmediata de la naturaleza,
composicion y modo de fabricacion de los propios productos comprendidos en la clase cuya proteccion se
solicita. En el ambito farmacéutico y médico (Clase 05), dicho vocablo informa de manera evidente que el
producto o sustancia activa ha sido obtenido mediante procesos de sintesis quimica, careciendo por ello de
la aptitud distintiva necesaria para individualizarlos en el mercado. En tal sentido, este elemento no cumple
una funcién identificatoria, sino meramente descriptiva, al limitarse a transmitir al consumidor la idea de
que el producto posee un origen o composicién quimica especifica respecto de otros de su misma especie,
resultando incapaz de cumplir la funcién esencial de identificar un origen empresarial
o g | B e S S L S

Que, las Directrices de Examen establecen que los signos que se limitan a describir las caracteristicas,
cualidades o el método de obtencion de los productos no pueden ser objeto de apropiacién exclusiva, ya
que deben permanecer libres para el uso de todos los competidores en el mercado, En ese sentido, la
expresién "SINTETICA" no incorpora ningiin elemento de fantasia, originalidad o arbitrariedad capaz de
apartarla del significado ordinario y técnico del vocablo. Por el contrario, el consumidor pertinente
percibird de manera inmediata, directa y sin necesidad de ningtin esfuerzo intelectual que la marca alude a
medicamentos o sustancias de origen sintético. En consecuencia, el término solicitado constituye una
descripcidn clara, previsible y directamente relacionada con los productos de la clase 05, sin generar una
impresion distintiva que permita identificar un origen empresarial especifico. Por ello, el signo solicitado se
encuentra comprendido dentro de la prohibicién absoluta prevista en el articulo 2, inciso e), de la Ley N.2
1294/98 e MANCAS =—+++oserrermmmmmmmrmmmmmemmnarannamosoammseaqsasssnranssessesessmassnacmssssnss s asmsea ey esn s ensnn snnremantn

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N® 171, de fecha 27 de enero de 2017, dictada por la
B T E Y R

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de reglstrn de la marca “SINTETICA" Y
ETIQUETA, Clase 05, Expediente N° 55.829/2014, % .

Art.32  NOTIFIQUESE .--seovosseeemeensooiiiniasistone oo oo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 171, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA PORLA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SINTETICA"
Y ETIQUETA, CLASE 5, EXPEDIENTE N° 55.829/2014, SOLICITADA POR SINTETICA S.A, —==s==rsssszssnssnusnens

Asuncién, 2 U SEP 7026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de SINTETICA S.A.,
contra la Resolucion N° 171, de fecha 27 de enero de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, y;.-----=---=-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre de 2017, la representante convencional de SINTETICA S.A. interpuso
recurso de reconsideracién en contra de la Resclucion N° 171, dictada por la Direccion de Marcas el 27 de
enero de 2017; recurso que fue rechazado mediante la providencia de fecha 29 de noviembre de

Que, en fecha 20 de febrero de 2018, la citada representacion interpuso recurso de apelacion en
contra de la referida Resolucion N° 171/2017, el cual fue concedido por providencia del 7 de marzo de

Que, en fecha 9 de abril de 2018, la recurrente presentd su expresion de agravios. Posteriormente, por
providencia de fecha 29 de octubre de 2018, esta Direccién General tuvo por deducido dicho tramite y
1lamo autos Para FeS0lVer, —-s-=-sssmsmmm et e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “..) Que, la solicitud de registro de la marca
“SINTETICA" Y ETIQUETA, ha sido presentada para amparar los productos de la clase 04. Que, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 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 10 solicitado "-----==s-ssssemesmrmmimmie i cemainicinnes

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) que, En primer lugar, es
importante resaltar al Sefior Director General que la marca de mi mandante "SINTETICA y etigueta” no
puede ser considerada genérica para la clase 5 siendo que la marca ya se encuentra registrada en
numerosos paises; lo cual demuestra claramente que es viable el registro de la marca en cuestion;
seguidamente individualizamos dichos registros para una pronta referencia. En segundo lugar, es
importante mencionar que la marca de mi mandante estd compuesta de su nombre comercial, el cual goza
de especial proteccidn, ya que se trata de un bien juridico amparado especialmente por la Ley N° 1294/98 de
Marcas, que en su Capitulo XIII, Titulo II, Articulos 72, 75 y 76 dispone: Art. 72: “El nombre comercial podri
estar constituido por la designacién, el nombre del comerciante, la razén social o denominacién social
adoptada, la ensefia o la sigla usada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial,
constituye una propiedad a los efectos de esta ley. En tercer lugar, mi mandante niega categéricamente
que la marca “SINTETICA y etiqueta” sea genérica; por el contrario, “SINTETICA y eligue
evocativa para la clase 5: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una fdea
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o. MisTE q a actiwidad que
desarrolla su titular. Esta relacién entre el signo y el producto o servicio o la actividad n} - g/

1" es una marca
idra dgbre alguna
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 545 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS", EX‘PEDIENI‘E N* 15680/2007, DE FECHA 24
DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR NOVARTIS AG.----------
(WO03074530), enseiia un amplio género de compuestos brmc‘bc‘m fusionados en los que X es O, So

N. Las realizaciones preferidas y la mayoria de los ejemplos estan dirigidos a tienof2,3-d[pirimidinas
(es decir, donde X es 5). Las pirrolopirimidinas se enserian en el género, sin embargo, no se prefieren
¥ sdlo tres ejemplos son pirrelopirimidinas. Incluso si uno pensara en elegir las pirrolopirimidinas por
encima de todas las ensefianzas dirigidas a las tienopirimidinas, todavia tendria que modificar las
pirrolopirimidinas colocando un grupo amida en la posicion 6 del anillo. Observados todos los
documentos del arte previo como un todo, incluso asi. no hay nada que ensenie o sugiera los
compuestos de la invencién reivindjcada. En consecuencia, el solicitante considera respetuosamente
que Jas reivindicaciones pendientes son novedosas e inventivas cumpliendo con las exigencias de los
artfculos 32 y 82 de la Ley supra mencionada. (...} --=========sessmmmmss s s e s

4

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De [a
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrd ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignard niimero, fecha y hora de presentacion, e incluiri lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripcion;
¢) una o més reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccitn de la Fropiedad Industrial.” ~=--=sssmesssmsmem et

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccién de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N® 15680/2007 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
02 de julio del 2019, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 43 (cuarenta y
tres) reivindicaciones, presentado en el expediente N2 1906961 de fecha 04 de febrero del 2019 como
contestacion a la vista de Fondo N2 | AT N° 105/2017 de fecha 26 de diciembre del 2017, notificada al
solicitante el 26 de diciembre del 2017 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad, nivel inventivo y posee materia
excluidas com invencién c) El solicitante, en su escrito de expresion de agravios, nuevamente,
presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de
patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo
AT T TR T i i e i S e B R e

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 16 de septiembre del 2026, determina que las
reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y que las objeciones hechas en
dictimenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la Ley 1630/2000 de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 3%, y B%, =s-comeerrommncmmmcenncenaas

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de. Apelcion,| entre

otras cosas dice: “(..) No se observa en D2 una indicacién que dirjja especificaimente: experto a
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Resolucién N° A

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 545 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS", EXPEDIENTE N° 15530!100? DE FECHA 24
DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR NOVARTIS AG,--=---=r==ss=sssrssssmsmmssmcmssmcmsanmsamsanssmns

Asuncién, 4 9 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de las firmas
NOVARTIS AG. , contra la Resolucion N° 545 de fecha 02 de julio del 2019, dictada por la Direccién de
Pt EIIEERS, ¥ wmm o mmm s s r s s e e e e o e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 05 de julio del 2019 se presenta el representante convencional de la firma
NOVARTIS AG, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucién N° 545 de fecha 02 de julio del
2020, dictada por la Direccion de Patentes,-----------sssssem s e

Que, en fecha 15 de julio del 2019 fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPErior. —------s-mrmsemsmmmm

Que, en fecha 13 de septiembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 07 de julio del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitié el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacién a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: “(...) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de Patentes
AT N* 145/2019 entre otras cosas dice: * Dado que el soficitante no salvo las objeciones sefialadas en la
Vista de Fondo N°® 1 AT N° 105/2017 de fecha 16/12/2017 y realizado el examen de fondo
correspondiente, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador NO
CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3°, 4 °, 8%, 15° y 17° de la Ley
1630/00 “De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
presente soficitud, salve mejor parecer de la Direccion. (..)" —===-==-======smmmm i

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos; “(..) Conforme al item 4.2, el
examinador rechaza las reivindicaciones por carecer de actividad inventiva en vista de las
divulgaciones DI-Dé y fundado en las reglas de los articulos 3¢ y 82 de la Ley 1630/2000. El solicitante
indica que los compuestas de las reivindicaciones modificadas (por ejemplo, comao se puede ver en la
reivindicacion 1) tienen una amida BC(O)NRI3RI4 en la posicion é del anillo de pirrolopirimidina.
Ademas, afirma que las reivindicaciones son novedosas e inventivas sobre el arte citado porgue
ninguna de las referencias ensena o sugiere amidas de dcido 7H-pirrolo(2,3-d|pirimidin-é-carboxilico.
Es decir, ninguna de las referencias ensefia o sugiere una amida BC(O)NRI3R14 en la posicién 6 del
anillo de pirrolopirimidina. Respecto al documento D2 (WO2005080393), el solicitante indica que [a
divulgacién de esta solicitud es amplia, ensefiando 5 géneros diferentes (firmulas la-le). Incluso con
esta amplia divulgacién, la amida no se ensefia como un posible sustituyente. Y en cuanto al
documento D3 (WO2005107760), esta referencia ensefia un género de pirrolopirimidinas, sin
embargo, la amida no se ensena como un posible sustituyente. Por lo tanto, no hay nada en D2 y D3
que ensefie o sugiera una pirrolopirimidina sustituida con una amida. Tampoco exi,
contenido que enserie o sugiera una amida en la posicion 6 de una pirrolopirimidina.
posicion é es tinica y no puede discernirse a partir de estas dos referenci
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 545 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS®, EXPEDIENTE N° 15680/2007, DE FECHA 24
DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR NOVARTIS AG.------------=r-===mrmmmmmma oo amcem e annes

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 545 de fecha 02 de julio del 2019, dictada por la
Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE N° 715680 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2007,
SOLICITADA POR LA FIRMA NOVARTIS AG BAJO LA DENOMINACION
“COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS",------=s-snnsomsnnaconnnns

Art2® ORDENAR la prosecucion de tramites en la solicitud de patente

“COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS", N® 15680/2007 de
fecha 24 de mayo de] 2007 cssrmnrmnmnn s s

3
Art32  NOTIFIQUESE por cédula.-------- magmssf ommememesfoefonmece N
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 545 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS USOS”", EXPEDIENTE N° 15680/2007, DE FECHA 24
DE MAYO DEL 2007, SOLICITADA POR NOVARTIS AG.--- A
seleccionar esa posicion y ese grupo funcional entre las numerosas posibilidades estructurales
disponibles. En el caso de D3, este demuestra que en derivados pirrolopirimidinicos podian
incorporarse grupos amida. Sin embargo, el ejemplo concreto de D3 coloca la funcién amida en un
sustituyente benzamida unido al sistema por la posicién 7, y no como carboxamida en la posicién 6
del anillo. En el caso de D4, esta también demuestra que el niicleo 7H-pirrolof2,3-d]pirimidina era
objeto de optimizacion sistemética como inhibidor de FAK y que podian introducirse diversas
modificaciones estructurales, Pero D4 se centra en derivados 2-amino-9-arilo y no proporciona una
indicacién concreta hacia las sustituciones indicadas en la presente solicitud. D5 demuestra que Jas
pirrolopirimidinas formaban parte del espacio quimico de inhibidores de p38 y proporciona ejemplos
concretos de este nicleo. Sin embargo, sus ejemplos presentan sustituciones diferentes y no
proporcionan una razon técnica identificable para sustituir la posicién indicada con el grupo
carboxamida reivindicado. Elsolicitante sostiene que D2 y D3 no ensefian una amida en la posicion é.
D3 no ensena esa modificacion en la posicion 6 del micleo pirrolopirimidinico reivindicado. Por ello,
para alcanzar la reivindicacion mediante D2+D3 es necesario seleccionar, dentro del amplio espacio
estructural de D2, una posicion concreta y aplicar sobre ella una modificacién que D3 muestra en otro
contexto estructural. D2 ensena el andamiaje y D3 ensefia que las amidas pueden ser utilizadas como
grupos funcionales en derivados relacionados, pero ninguno de los dos documentos proporciona por
si mismo una ensefianza que permita afirmar que el experto habria tenido una expectativa razonable
de que la seleccién concreta pirrolopirimidina-Cé-carboxamida, junto con las demds sustituciones de
la reivindicacion, constituyera una solucién obvia. Considerando conjuntamente D1-Dé, se observa
que los elementos generales de la invencion como un niicleo pirrolopirimidinico, utilizacién de
dichos compuestos como inhibidores de quinasas, modificacién sistemdtica de los sustituyentes y
utilizacion de grupos amida dentro de estructuras relacionadas, ya pertenecian al estado de la técnica.
En particular, D2, D4 y D5 demuestran de manera clara que las 7H-pirrolo[2.3-d]pirimidinas
constituian plataformas quimicas conocidas para el desarrollo de inhibidores de quinasas antes de la
fecha relevante, mientras que D3 demuestra que la incorporacién de funciones amida era una
estrategia quimica conocida en esta familia estructural. Pero la combinacién de las ensefianzas no
conduce de manera directa al objeto reivindicado, puesto que implicaria seleccionar, dentro del
amplio espacio estructural de D2, una posicion especifica del niicleo y trasladar a dicha posicion una
funcién amida que D3 divulga en una configuracion estructural diferente. Los documentos DI, D5 y
Dé tampoco aportan una ensefanza adicional que proporcione al experto una motivacion concreta

para realizar dicha seleccion. (...) ---====sr=rersmmmrenmne s s sma et e

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversion otorgandoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en tltima instancia, redunda en un
claro beneficio a la economia nacional--seses s

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, REVOCAR la Res 5 de
fecha 02 de julio del 2019 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro'de
patente de la invencion 15680/2007 de fecha 24 de mayo del 2007, --««ssessmessmoeeas At ondioceaengn

POR TANTO, .
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIA i
RESUELVE Digectota Benstl, b,

!'"i-:'h'::". Gieachs

sy cing Naclars o7

Rapela, Miguel A., Innovacién y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnologia. Editorial Heliasta,
Buenos Aires, Argentina, 2006, p. 74,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2021-910 DE FECHA 06 DE OCTUBRE
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS",
EXPEDIENTE N*® 1303995, DE FECHA 01 DE FEBRERD DEL 2013, SGUC['!'ADA POR DOW
AGROSCIENCES LLC +==rrmssremtsesemen e s e o s s

funcionales, mucho menos EFSPS resistente al glifosato) por el EPSPS DGT-7 de la planta. Esta
persona versada en la materia no tendria idea alguna que esto otorgaria esta resistencia particular e
inesperada al glifosato, que es de hecho superior al EPSPS del documento D2, Los simples hechos de
que: -un gen que codifica el EPSPS DGT-28 reivindicado existiera en una forma no caracterizada en un
segmento de un cromosoma secuenciado de Streptomyces sviceus, y que —se conocia que el ESPSPS
de planta tenia cierta resistencia al glifosato, No puede de ninguna manera ser suficiente para
demostrar que los métodos y los polinucledtidos reivindicados de una planta extremadamente
resistente, carezcan de nivel INVentivo.(.. )" =« «se e s e s

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N*® 1630/2000, reza: “Articulo I3.- De [a
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencién serd presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignara ntimero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacién atribuida a la invencion y su descripcién;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccién que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de la Propiedad IndUsTIal." - === smms e

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 03995/2013 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
06 de octubre del 2021, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de treinta y
nueve (39) reivindicaciones como contestacidn a la vista de Fondo N2 | DP-DEF N° 143/2021 de fecha
30 de abril del 2021, notificada al solicitante el 17 de mayo del 2021: b) El rechazo de la solicitud de
patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, claridad y
posee materia excluida de proteccion de patente; c) El solicitante, en su escrito de expresion de
agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio,  con dieciséis (16)
FEIVINIOICACIONIES, - === === mm === mmme s sesmmssamns s mse ase s masmmmamoammmasmemassmsomsn e sema s s en e e oeas

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 01 de septiembre del 2026, determina que
aungue las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de
las objeciones hechas en dictimenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atn carece de claridad
y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 37, 5%, 8° y 17°, =smescmcsmmmemomecimmne e e s e e

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de
otras cosas dice: .} La combinacién de ambas ensefianzas proporciona._al “experto una ruta
técnicamente razonable para seleccionar y evaluar la secuencia de DI como i j
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N*° 2021-910 DE FECHA 06 DE OCTUBRE
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE *PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS",
EXPEDIENTE N° 1303995, DE FECHA Ol DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR DOW
AGROSCIENCES LLC,w-r-rererrmeeremrarmrressanmsmemesseseemne e e semeees

Asuncién, 7 § SEP of
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma DOW
AGROSCIENCES LLC, contra la Resolucion DP-RESOL N2 2021-910 de fecha 06 de octubre del 2021,

diﬂada pa‘r la D;recc]én de Pate‘ntes_ }r; ...............................................................................
RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
DOW AGROSCIENCES LLC, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion DP-RESOL N°
2021-910 de fecha 06 de octubre del 2021, dictada por la Direccion de Patentes,----------------------- -

Que, en fecha 20 de diciembre del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al superior. ——----=ssmme e

Que, en fecha 01 de octubre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 06 de agosto del
2025 se llama Autos para resolver, Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (...) Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de
Entrada N*° 2165989 de fecha 09/08/2021 no ha salvado las objeciones sefialadas en la vista de Fondo
N° 1 DP-DEF N* 143/202] de fecha 30/04/202], v en base a los antecedentes encontrados y las
reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 03995/2013, desde el punto de vista
técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artfculos 3°, 5%, 85, 17° y 21° de Ja Ley
1630/00 *De Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
presente solicitud; salvo mejor parecer de la Direccion’(...) . ==========sresesssasescnsmsemncanennnsancnaanaan

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) 5i bien es cierto que el
genoma de S. sviceus codifica la SEQ ID NO: 1, como también codifica muchas miles de otras
proteinas, no se ha explicado como una persona versada en la materia hubiera identificado y
seleccionado esta secuencia de aminodcidos en particular sin tener idea alguna de que es una EP5PS
resistente al glifosato. El conocimiento de la EPSPS del documento D2, gue no se encuentra en
absoluto relacionada, no provee ningin razonamiento, ya que no tiene relacion alguna con la
secuericia sin caracterizar del documento DI. Las EPSPS de las reivindicaciones exhiben propiedades
inesperadas y ventajosas sobre las enzimas EPSPS de los documentos DI y D2. La EPSPS del
documento D2 (Lilium rigidum), es un ortéloge cerrado (93% idéntica) al EPSPS de trigo que se
menciona en la solicitud como DGT-7. Come se puede ver en el documento D2, por ejemplo, en la
Figura 3, la concentracién inhibitoria al 50% (1C50) de esta EPSPS “resistente” es aproximadamente
ImM glifosato (1000uM). Esto es sustancialmente menor que la IC50 observada para la EPSPS
reivindicadas, la cual es mayor a 80 mM. Lilium rfg:‘dum es un pasto y el documento D2 muestra que
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2021-910 DE FECHA 06 DE OCTUBRE
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS",
EXPEDIENTE N° 1303995, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR DOW
AGROSCIENCES LLC. s enisienniisuascsnssssinsssissssrcstirstonsassssstromtrssssssmasssaasnresassesesmasssasnssas

caracterizada por una secuencia de operaciones técnicas cuya proteccién recayera propiamente
sobre el procedimiento de transformacién genética y no sobre el material vegetal resultante (...)"-----

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N° 2021-910 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencion 1303995 de fecha 01 de febrero del 2013-+--sseeeesmm e mmm e

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N® 2021-910 de fecha 06 de octubre del
2021 dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°® 2013-1303995 DE
FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR LA FIRMA DOW
AGROSCIENCES LLC. "PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS

Art2e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “PLANTAS RESISTENTES AL
GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS", N2 0%1995/201% de fecha 01 de febrero
Ao O e s b s p B s —

Art.32 NOTIFIQUESE por cédula.------------- +_-:-:-€;_—1;‘
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2021-910 DE FECHA 06 DE OCTUBRE
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y METODOS ASOCIADOS",
EXPEDIENTE N° 1303995, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR DOW
AGROSCIENCES LLC. mrmreshes et - - m—emmns G LE L C R R e R

al glifosato. Las modificaciones relativas a la optimizacion de la secuencia, utilizacion de promotores,
Incorporacion a vectores y combinacion con otros genes de tolerancia no aportan, en los términos
reivindicados, un efecto técnico inesperado que permita reconocer actividad inventiva. El articulo 5
de fa Ley N.2 1630/2000 establece que se encuentran excluidos de proteccion por patente “las plantas
v los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente bioldgicos para la
produccion de plantas o animales, que no sean procedimientos no biolégicos o microbiolégicos”. Las
reivindicaciones 7 a 16 presentan un problema de materia excluida en la medida en que comprenden
como resultado u objeto de proteccién plantas, semillas, partes u 6rganos vegetales transformados. Si
bien las reivindicaciones se encuentran formalmente redactadas como métodos, las etapas
reivindicadas estdn especificamente dirigidas a obtener material vegetal que incorpora y expresa el
polinucledtido reivindicado y, en determinados casos, a regenerar una planta transformada. En
particular, la reivindicacién 7 no se limita a reivindicar una técnica de transformacién genética
considerada de manera abstracta, sino que define un “método de generacion” de una célula de planta,
parte de planta, érgano de planta, semilla de planta o planta resistente al glifosato. Las etapas de
transformacion y expresion del polipéptido se encuentran funcionalmente dirigidas a producir dicho
material vegetal con una caracteristica determinada, esto es, resistencia al glifosato. Por tanto, el
resultade que delimita el alcance de la reivindicacién coincide con la obtencién de materia vegetal
transformada. La circunstancia de que la proteccion haya sido formulada mediante la categoria
juridica de método no altera la naturaleza de la materia que se pretende obtener mediante las etapas
reivindicadas. La misma consideracién resulta aplicable a las reivindicaciones 8 a 11, por cuanto
constituyven limitaciones dependientes de la reivindicacion 7. La incorporacion de determinadas
identidades de secuencia, la utilizacién de las SEQ ID NO: 2 o 3 o la incorporacién de un segundo
polinucledtide que codifica AAD-1 0 AAD-12 no maodifican la naturaleza del objeto principal del
método, que continda siendo la generacion de material vegetal transformado y resistente al glifosato.
Estas caracteristicas pueden delimitar técnicamente la construccion genética utilizada, pero no
transforman el objeto reivindicado en un procedimiento auténomo distinto de la obtencion del
material vegetal excluido. La reivindicacion 12 presenta incluso una situacién mas evidente, puesto
que comprende expresamente la "regeneracion de una planta transformada” a partir del material
vegetal transformado. En este caso, la planta transformada no constituye una consecuencia
meramente incidental del procedimiento, sino que forma parte expresa de las etapas mediante las
cuales se ejecuta el método reivindicado. La finalidad del procedimiento es conferir resistencia al
herbicida mediante la transformacicn del material vegetal y la expresion del polipéptido reivindicado.
Por consiguiente, existe una relacion directa entre las etapas del método y la produccién de una
planta transformada que contiene y expresa la construccion genética reivindicada. En cuanto a la
reivindicacion 16, establece que la célula de la planta, parte de la planta, 6rgano de la planta, semilla
de la planta o planta transformada “no es regenerable para producir una planta”. Esta limitacion, sin
embargo, no resulta suficiente para superar la objecion de materia excluida ni para conferir al método
una naturaleza técnica auténoma. En primer lugar, la no regenerabilidad solamente excluye una
determinada capacidad posterior del material vegetal, esto es, su posibilidad de regenerar una planta.
No elimina el hecho de que el objeto que se pretende generar mediante el método contintia siendo
una célula vegetal, parte de planta, érgano de planta, semilla o planta transformada que contiene la
construccién genética reivindicada y expresa el polipéptido responsable de la resistencia al glifosato.
En otras palabras, la limitacion “no regenerable” modifica una propiedad del material obtenido, pero
no mﬂdrf ica la naturaleza vegetaf del marenaf que crmst:ruye e!resuftado del método, sion,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2020-67 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO", EXPEDIENTE N*® 40900/2012, DE
FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS

LTI i S i i i e s i b i e A e Sl e
en la presente solicitud es nueva e inventiva con respecto a DI. Por otra parte nos referimos al
documento D2 (GB219180%), afirmamos que no ensefia ni sugiere montantes verticales con espaciado
interno que tenga suficiente holgura para eliminar el uso de baguetas verticales. Esto se debe a que el
montaje de vidrio de D2 es completamente diferente del montaje de la presente invencién. El
documento D3 no sélo no utiliza un conjunto de perfiles de aluminio, sino que tampoco ensefia una
hoja de ventana/puerta instalada mediante dos baguetas dispuestas horizontalmente entre los
montajes verticales. Un experto no utilizaria D3 indivualmente o en combinacion con D4 y/o D5 para
alcanzar la solucién de la presente invencién tal como se rejvindica actualmente. Con respecto a D4
(GBI1404981), este no ensefia ni sugiere montantes verticales con una separacion interna que tenga
suficiente holgura para eliminar el uso de baguetas verticales. La solucién técnica sugerida por D4 es
muy diferente de la presente invencion. Finalmente, el documento D5 (GBI496276) divulga un
conjunto de ventana con las caracteristicas que conducen a los problemas que la presente invencion
estd resolviendo. D5 dista de la presente invencién, como D5 divulga e ilustra un marco de ventana
con multiples baguetas (20), es decir, dos baguetas horizontales y dos verticales (... )"--=-=-==r=sessmeeznan

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: “Artfculo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrd ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera, La solicitud de patente de invencién serad presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignard niimero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacién atribuida a la invencion y su descripcion;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen, La solicitud de
patente debera indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y gue se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccidn de fa Propiedad Industrial. " =« eee e e e

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 40900/2012 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
07 de enero del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 5 (cinco)
reivindicaciones, presentado en el expediente N2 1984412 de fecha 09 de octubre del 2019 como
contestacion a la vista de Fondo N2 1 DP-ATP N® 138/2019 de fecha 24 de junio del 2019, notificada al
solicitante 16 de julio del 2019 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones carecen de novedad y nivel inventive ) El solicitante, en su escrito de
expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las
mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones
hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N® 042020 === sseeessssssssnmmanimania s

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
exammadur a través de su Dictamen Técnico de Fecha 04 de septiembre del 2026, determma que las
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2020-67 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO", EXPEDIENTE N° 40900/2012, DE
FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
LTDA - - PSR

Asuncion, 2 ﬂ wid g

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de las firmas ARCONIC
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA . contra la Resolucion DP-RESOL N*® 2020-67 de fecha 10
de febrero del 2020, dictada por la Direccién de Patentes, y; ------====-=-sssssmmsmmr e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio del 2020 se presenta el representante convencional de la firma
ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, a interponer recurso de apelacion contra la
Resolucion DP-RESOL N° 2020-67 de fecha 10 de febrero del 2020, dictada por la Direccién de
1]

Que, en fecha 10 de agosto del 2020 fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPETIOT. —==s=-rsrrrrrrmm e e

Que, en fecha 29 de abril del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 12 de noviembre del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios,----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: *(...) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de Patentes
DP-ATP N*° 04/2020 entre otras cosas dice: * Dado que el solicitante no salvo las objeciones sefialadas
en la Vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 138/2019 de fecha 24/06/2019 y realizado el examen de fondo en
base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico y
del examinador NO CUMFLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 35, 7° y
8 de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO
de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Direccion. (...) . -===-=====s==smmmsmmmm e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) Especificamente, la
reivindicacion 1 ha sido modificada para incluir el pasaje “con luz suficiente para proyectar el lateral
del vidrio (5)" para definir mejor la presente invencién sobre el estado de la técnica citado. El
solicitante indica que la holgura del espacio interior (6) de los montantes verticales (3) de la presente
invencidn permite fa proyeccion del lado del vidrio (5) ilustrado en la figura 16. En consecuencia la
aplicacion del vidrnio puede realizarse utilizando inicamente dos baguetas (2) dispuestas
horizontalmente, lo que permite simplificar el montaje y reducir el tiempo de montaje. El documento
D1 (US4991369) no ensenia ni sugiere montantes verticales con espaciado interno que tenga suficiente
espacio libre para eliminar el uso de baguetas verticales y no puede alcanzar las ventajas o el efecto
técnico de tales caracteristicas. En contraste con la presente invencidn, DI divulga dos retenedores
laterales colocados en forma extraible contra la hoja de la ventaja, es decir, dos baguetas Vemc‘afes
extraibles ademas de la b.agueta supenﬂrhﬂnzanrm' (rerenedor supenﬂr) Por lo r:mm D}' seale
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2020-67 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO®, EXPEDIENTE N® 40900/2012, DE
FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS

LTDA - em e e S

Art.2 2 ORDENAR la prosecucion de tramites en la solicitud de patente *CONJUNTO
DE PERFILES DE ALUMINIO", N2 40900/2012 de fecha 31 de agosto del

Art.3e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2020-67 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL
2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO", EXPEDIENTE N° 40900/2012, DE
FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
LTDA ---- RGNS N —— -

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(..) La descripcién senala que el uso de solamente dos baguetas horizontales
simplifica el montaje y la produccién, reduce los ajustes requeridos y disminuye la mano de obra.
También se evita la necesidad de realizar los ajustes entre baguetas verticales y horizontales que eran
necesarios en las configuraciones convencionales. DI no proporciona una indicacién que conduzca
al experto hacia la solucion reivindicada en la presente solicitud. De hecho, su sistema ensefia una
solucion diferente: la hoja se mantiene mediante retenedores laterales que son piezas separadas del
marco. Para llegar desde DI a la reivindicacion | de la solicitud seria necesario modificar
sustancialmente la geometria de los miembros laterales y, simultaneamente, abandonar los
retenedores laterales para permitir que el vidrio penetre en el interior de dichos miembros. Por lo
tanto, esa modificacién no aparece como una consecuencia directa o evidente de la ensenanza de DI.
D2 tampoco proporciona una motivacion suficiente para realizar esa modificacion. Aungue D2
demuestra que era conocido disponer un panel de vidrio en un rebaje de un perfil y utilizar
elementos que funcionan simultineamente comeo posicionadores y retenedores, su solucion
mantiene precisamente elementos de retencién adicionales. D2 podria ensenar al experto que el
alojamiento del vidrio dentro de un perfil y el empleo de espacios o separaciones para posicionarlo
eran conceptos conocidos, pero no contiene una ensefianza que conduzca especificamente a
aumentar la holgura de los montantes verticales para permitir la proyeccién lateral del vidrio durante
una etapa de montaje deslizante y, como consecuencia, eliminar los elementos verticales de
retencidn. En conclusion, la combinacién DI-D5, por tanto, solamente permitiria reconstruir
retrospectivamente distintos elementos de la solucién, pero ninguno de ellos proporciona la
ensenianza concreta que lleva a utilizar el propio montante vertical como alojamiento de insercion del
vidrio con una holgura suficiente para eliminar las dos baguetas verticales. (...)"----====-===2=csmosesanenns

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversion otorgandoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en tltima instancia, redunda en un
claro beneficio a la economia nacionall - --«e- oo e e e

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, REVOCAR la Resolucion DP-RESOL
N® 2020-67 dictada por la Direccidn de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invencion 40900/2012 de fecha 31 de agosto del 2012.-----------=-=srm-omrmmmeo e

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

Art. 12 REVOCAR la Resclucion DP-RESOL N® 2020-67 de fecha 10 de febrero del
2020, dictada por la Direccion de Patentes "“POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N°® 1240900 DE FECHA 3] DE
AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA ARCONIC [N 1 :
COMERCIO DE METAIS LTDA BAJO LA DENOMINACION™
PERFILES DE ALUMINIO" == ==ssr=msereresmssrm s e ms s s s mm s srrnm mman

g
'Rapela, Miguel A., Innovacion y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnologia. %Eﬁ :

Buenos Aires, Argentina.2006, p, 74, ires TT.U. weld]

e Mo
it Lta f Ieeie



DIRECTIDN NMACIDNAL
(’ I'RDI'IFDAD L% GOBIERNO pi |PﬁRAG Al
IN‘I‘ELI:LTUAL PARAGUAY  REKUAI

Resolucién N‘1__‘?2 'fi'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2025-195 DE FECHA 07 DE MAYO DEL
2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “DROPROPIZINA EN COMBINACION CON AMBROXOL EN LA FORMA
FARMACEUTICA DE JARABE Y TABLETAS", EXPEDIENTE N° 1886216 DE FECHA 04 DE OCTUBRE
DEL 2018, SOLICITADA POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A DE C.V.

divulgada en el estado de la técnica) que permita la reduccion de los efectos adversos de la
dropropizina sobre el sistema nervioso central (efecto técnico probado en la presente solicitud). Sin
embargo, este problema no seria resuelto por un técnico en la materia de una manera obvia a partir
del estado de la técnica, porque lo esperado a partir de DI era que al reemplazar la levodropropizina
por dropropizina en las formulaciones descritas en DI no se reducirian los efectos adversos de [a
dropropizina sobre el SNC, porque ningtin pasaje de DI menciona o sugiere que la dropropizina
tendria menores efectos adversos sobre el SNC, de hecho, ni siquiera DI menciona expresamente
dropropizina. D2 describe Ia mezcla racémica (dropropizina) muestra actividad antitusigena, pero con
mayores efectos secundarios no deseados. Asi que la diferencia de la presente invencién con
respecto a este documento es que las composiciones farmacéuticasd del estado de la técnica no
contienen clorhidrato de ambroxol. D2 se debe considerar como el estado de la técnica mas cercano a
la presente invencién, perque a diferencia de DI, este documento si se dirige al mismo problema
técnico que resuelve la presente invencién, es decir, hace referencia al problema de que la
dropropizina presente efectos adversos sobre el SNC (pero este documento es silente respecto de
como resolver dicho problema).Entonces el problema técnico con respecto a D2 debe ser planteado
como encentrar una composicion farmacéutica que contiene dropropizina (materia divulgada en el
estado de Ja técnica) que permita la reduccion de los efectos adversos de la dropropizina sobre el
sistema nervioso central (efecto técnico probado en la presente solicitud). En el caso concreto las
nuevas reivindicaciones cumplen con el requisito de actividad inventiva sobre D2, porque para un
técnico en la materia no habria sido obvio que al incluir en las formulaciones de dropropizina
divulgadas en D2, clorhidrato de ambroxol. (.. )" ««=eees e s

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: *Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignara niimero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b} la denominacion atribuida a la invencion y su descripcion;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el numero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccidn que se hublese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccién de la Propiedad IndUstrial. " -« ee s

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 86216/2018 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
05 de mayo del 2025, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 2 (dos)
reivindicaciones como contestacion a la vista de Fondo N2 | DP-DEF N* 298/2024 de fecha Uﬁ de
noviembre del 2024, notificada al solicitante el 13 de noviembre del 2024; b) El rechazo de la sgli
de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de™nivel’1
claridad y posee materia no patentable; c) El solicitante, en su escrito de expresja
nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con 5 (cinco) reivindicaciond 5
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2025-195 DE FECHA 07 DE MAYO DEL
2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “DROPROPIZINA EN COMBINACION CON AMBROXOL EN LA FORMA
FARMACEUTICA DE JARABE Y TABLETAS", EXPEDIENTE N° 1886216 DE FECHA 04 DE OCTUBRE
DEL 2018, SOLICITADA POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A DE C.Vi-------sasssrsaressaeacammsncsencas

Asuncion, 25 f}I:I‘

ARAn

Ush

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma
PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A DE C.V, contra la Resolucién DP-RESOL N 2025-195 de fecha 07
de mayo del 2025, dictada por la Direccién de Patentes, y; --=-=-==ssmmsermermsmmmssmmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo del 2025 se presenta la representante convencional de la firma
PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A DE C.V, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion
DP-RESOL N2 2025-195 de fecha 07 de mayo del 2025, dictada por la Direccion de Patentes.---------------

Que, en fecha 03 de junio del 2025, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacién interpuesto, elevandose los autos al SUPEHIOF, s==s==smssssrerm e

Que, en fecha 20 de mayo del 2026 expresa agravios el apelante. En fecha 31 de julio del 2026 se
llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (...) Que el Dictamen Final de Fondo DP-DEF N* 182/2025,
entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2508491 de
fecha 07/02/2025 no ha salvado las objeciones sefialadas en la vista de Fondo N® 1 DP-DEF N° 298/2024
de fecha 06/11/2024, y en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones presentadas, se
dictamina que la solicitud N° 1886216, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE
con los requisitos de patentabilidad con lo dispuesto en los articulos 3°, 8%, 15° y 17° de la Ley 1630/00
“De Patentes de [nvenciones. Por todo lo Expuesm se recomienda el RECHAZO de la presenre
solicitud; salvo mejor parecer de la Direccion™(...)" - e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) El documento WO
2013/154347 (DI) no divulga una composicion farmacéutica que comprende dropropizina. La
diferencia entre la presente invencién y DI es, ya sea que las composiciones farmacéuticas del estado
de la técnica no contienen dropropizina, en donde el contenido por unidad de dosis de dropropizina
es de entre (.27% m/v y 0.33% m/&v y el contenido por unidad de dosis es clorhidrato de ambroxol es
de entre 0.27% a 0.33% m/v; o visto de otro modo, que las composiciones farmacéuticas de la presente
invencion contienen dropropizina, en donde el contenide por unidad de dosis de dropropizina es de
entre 0.27% m/v a 0.33% m/v y el contenido por unidad de dosis de clorhidrato de ambroxol es de
entre 0.27% m/v a 0.33% m/v. El efecto técnico demostrado en la presente solicitud de patente es que
los efectos adversos de la dropropizina sobre el SNC se reducen o incluso se desaparecen cuando se
formula con ambroxol, lo cual se encuentra soportado en la presente de solicitud de patente con el
estudio de farmacocinética comparada presentado en el Ejemplo 3, un estudio abie i
Willliams, cruzado 3x6x3, aleatorizado, a dosis Unica, en tres tratamientos, tres
secuencias en condiciones de ayuno, en poblacién mexicana sana. El problema técni
a DI es encontrar una composicién farmacéutica que contiene clorhidrato de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2025-195 DE FECHA 07 DE MAYO DEL
2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “DROPROPIZINA EN COMBINACION CON AMBROXOL EN LA FORMA
FARMACEUTICA DE JARABE Y TABLETAS", EXPEDIENTE N* 1886216 DE FECHA 04 DE OCTUBRE
DEL 2018, SOLICITADA POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A DE C.Vi--rer-ererserrmesmresneermreanes

Art2® ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “DROPROPIZINA EN
COMBINACION CON AMBROXOL EN LA FORMA FARMACEUTICA DE
JARABE Y TABLETAS", N2 86216/2018 4 de octubre del 2010-----------

Art3e NOT]FIQUESEporceduIa'L\‘-\’,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2025-195 DE FECHA 07 DE MAYO DEL
2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “DROPROPIZINA EN COMBINACION CON AMBROXOL EN LA FORMA
FARMACEUTICA DE JARABE Y TABLETAS", EXPEDIENTE N° 1886216 DE FECHA 04 DE OCTUBRE
DEL 2018, SOLICITADA POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A DE C.V.--------s==ssssesssemmsmmnnsmnnanns

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 09 de septiembre del 2026, determina que
aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de
las objeciones hechas en dictimenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atin carece de Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de “Patentes de Invenciones” en sus At 30 ¥ 8% oo s

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(.) El articulo 3 de la Ley N.? 1630/2000 establece que “Son patentables las
invenciones nuevas de productos o procedimientos que impliquen actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicacién industrial.” Por consiguiente, para que una reivindicacion pueda ser objeto
de proteccion debe existir una materia susceptible de ser identificada como una invencién de
producto o de procedimiento. Ademas, el articulo 17 de la misma Ley, indica que las reivindicaciones
deben definir con precisién la materia que se desea proteger, ser claras y concisas y encontrarse
sustentadas por la descripcion. En el caso de las reivindicaciones 4 y 5, ambas indican: “Una
composicion farmacéutica de conformidad con cualquiera de fas reivindicaciones 1 y 2, para su uso...".
Es decir, no incorporan una nueva definicién estructural o composicional del producto. La diferencia
introducida por las reivindicaciones 4 y 5§ no recae sobre la composicion como producto. En las
mismas no se agrega un componente, una concentracion, una caracteristica fisicoquimica, una
formulacién particular o una caracteristica técnica que permita identificar una nueva composicion.
Lo que se incorpora es exclusivamente una finalidad terapéutica: utilizar la compaosicién para tratar
determinadas enfermedades respiratorias y determinados tipos de tos. En consecuencia, al no
definirse en las reivindicaciones 4 y 5 un producto diferente o un procedimiento susceptible de
proteccién, y teniendo en cuenta que el articulo 3 de la Ley N.2 1630/2000 establece como materia
patentable las invenciones de productos o procedimientos, las reivindicaciones no satisfacen la
exigencia de materia patentable ya que hace sélo referencia un uso, ya que se considera que una
reivindicacién no puede limitarse a indicar tinicamente el funcionamiento, efecto o finalidad de una
invencion, ni puede utilizar una indicacién terapéutica como sustituto de la definicion técnica del

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucién
DP-RESOL N® 2025-195 dictada por la Direccién de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencién 1886216 de fecha 04 de octubre del 2018-------—--oeeeromrrm e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N® 2025-195 de fecha 07 de mayo del
2025 dictada por la Direccién de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRD DE PATENTE N°® 1886216 DE FECHA 04 DE
OCTUBRE DEL 2018 , SOLICITADA POR LA FIR

Direeeip™
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2023-345 DE FECHA 08 DE MAYO DEL
2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PROTEINAS DE FUSION, BACTERIAS RECOMBINANTES Y METODOS DE
USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES", EXPEDIENTE N°® 1546042 DE FECHA 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR SPOGEN BIOTECH INC.--=---=-s=sssnssssssmmnssssammmmmmsmmmmnnann

del examinador, no hay nada en DI, D2 ni en la combinacion de los mismos que ensenie ni sugiera el
objeto que se reivindica; mi que pueda guiar a un especialista para llegar a los fragmentos de
exosporio que se reivindican, los cuales estan libres de esporas. La combinacion de caracteristicas
que se mencionan en las reivindicaciones es, por lo tanto, novedosa y presenta actividad inventiva.
En el documento DI no se describe ni sugiere un fragmento de exosporio y asi lo afirma el
examinador. De hecho, en DI no se describe ni sugiere la introduccién de una mutacién ni otra
alteracion genética en un miembro de la familia Bacillus cereus que haria que el exosporio fuese mas
ficil de separar de las esporas. En realidad, en DI se ensefa algo alejado de la invencion que se
reivindica, que estd libre de esporas. (..)" «=+s-sessessmessnrcssusionriianrenrsesriaser st st inr s nan sana s se

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: *Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignarid nimero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripeion;
¢) una o més reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de Ja solicitud de [a patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de la Propiedad Industrial * -=«==-=ssesemssssmee e et

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 46042/2015 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
27 de abril del 2023, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 15 (quince)
reivindicaciones como contestacion a la vista de Fondo N2 1| DP-DEF N® 361/2022 de fecha 11 de
noviembre del 2022, notificada al solicitante el 27 de diciembre del 2022; b) El rechazo de la solicitud
de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo,
claridad y posee materia excluida como invencién; c) El solicitante, en su escrito de expresion de
agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con 8 (ocho) reivindicaciones.-------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulaciéon de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 10 de septiembre del 2026, determina que
aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de
las objeciones hechas en dictimenes anteriores fueron subsanadas, las mismas alin carece de claridad
en sus reivindicaciones por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la
Ley 1630/2000 de *Patentes de Invenciones” en s AT 177 e e

elacion, entre

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria d

el !

tecrota General Intering
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2023-345 DE FECHA 08 DE MAYO DEL
2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PROTEINAS DE FUSION, BACTERIAS RECOMBINANTES Y METODOS DE
USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES", EXPEDIENTE N°® 1546042 DE FECHA 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR SPOGEN BIOTECH INC.---- -

- 0 grp
Asuncion, 2# uiLf

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de la firma SPOGEN
BIOTECH INC, contra la Resolucion DP-RESOL N 2023-345 de fecha 08 de mayo del 2023, dictada por
la Direccion de Patentes, y; ---=-==--s-ssse s e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de junio del 2023 se presenta la representante convencional de la firma
SPOGEN BIOTECH INC, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion DP-RESOL N®
2023-345 de fecha 08 de mayo del 2023, dictada por la Direccion de Patentes.-------------=-sseeerevnnannns

Que, en fecha 19 de junio del 2023 , fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelaci6n interpuesto, elevandose los autos al superior. —--------somm s

Que, en fecha 08 de octubre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 01 de julio del 2025
se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitié el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresién de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: * (...) Que el Dictamen Final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-DEF N® 110/2023, entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante mediante su escrito de
Mesa de Entrada N® 2320003 de fecha 20/03/2023 no ha salvado las objeciones sefialadas en la vista de
Fondo N° 1 DP-DEF N*® 361/2022 de fecha 11/11/2022, y en base a los antecedentes encontrados y las
nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 46042/2015, desde el punto de
vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad con lo dispuesto en
los articulos 3°, 4°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se
recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Direccion'(...)" ---=---=------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) El examinador rechaza las
reivindicaciones fundado en los documentos del arte previo DI (WO 2005028654 Al) y D2 (US
20120259101 Al), y en las reglas que rigen el nivel inventivo establecidas en los articulos 32 y 82 de la
Ley 1630/2000. Particularmente, el examinador afirma que "no es posible atribuir actividad inventiva
al aislamiento de secuencias existentes en la naturaleza, asi también, resulta obvio para una persona
normalmente versada en la materia el disefio de proteinas de fusién y su posterior expresion en
microorganismo, utilizando secuencias y cepas bacterianas aisladas de la naturaleza”. El Solicitante
respetuosamente disiente con esta afirmacion; inicialmente el solicitante observa que el problema
técnico objetivo que resuelve el objeto reivindicado se debe formular como la administracion de
proteinas o péptidos a las plantas de manera tal que puedan persistir en el medio ambiente durante
un periodo de tiempo prolongado en una forma no viable y que ejerzan efectos beneficiosos sobre las
plantas (es decir, la administracion estable de proteinas de fusion separadas de mrcramgamsmas
vivos o esporas). Véase la memoria descriptiva; parrafos [00232], [00237] [00244]. Eje en fos
parrafos. [001088]-{001094] y Figuras 4-6, y Ejemplo 62 (parrafos [001151]-[001159]). §

64. Los documentos citados no resuelven este problema técnico; contrariamente-a-iis_afirmaciohes
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2023-345 DE FECHA 08 DE MAYO DEL
2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PROTEINAS DE FUSION, BACTERIAS RECOMBINANTES Y METODOS DE
USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES", EXPEDIENTE N°® 1546042 DE FECHA 17 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR SPOGEN BIOTECH INC.

Art. 12

Art2 2

CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N® 2023-345 de fecha 08 de mayo del
2023 dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N® 2015-1546042 DE FECHA 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 , SOLICITADA POR LA FIRMA SPOGEN BIOTECH INC.
“PROTEINAS DE FUSION, BACTERIAS RECOMBINANTES Y ME‘T{JDDS DE
USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES" - S s -

ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “PROTEINAS DE FUSION,
BACTERIAS RECOMBINANTES Y METODOS DE USO DE LAS BACTERIAS
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2023-345 DE FECHA 08 DE MAYO DEL
2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “PROTEINAS DE FUSION, BACTERIAS RECOMBINANTES Y METODOS DE
USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINANTES", EXPEDIENTE N° 1546042 DE FECHA 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR SPOGEN BIOTECH INC.-=--«======s=ssnsxx memmmmmmmnnnnas

reivindicacion, si dicha expresion significa ausencia absoluta de esporas, ausencia de esporas viables,
separacion fisica respecto de la espora de origen o alguna otra condicion definida técnicamente.
Respecto de las reivindicaciones 5 y 6, se observa una falta de definicién clara de los elementos que
constituyen el vehiculo agronémicamente aceptable. Ambas reivindicaciones incluyen una
enumeracion que comprende dispersantes, agentes tensoactivos, aditivos, agua, espesantes, agentes
antiaglomerantes, aceites, colorantes, estabilizantes, conservantes, polimeros y recubrimientos, entre
otros elementos. Si bien la enumeracién de componentes posibles de una formulacién no constituye
por si misma una falta de claridad, en el presente caso se incorporan expresiones que no permiten
identificar de manera inequivoca caracteristicas técnicas concretas de un vehiculo. En particular,
términos tales como *una ruptura de residuo”, “una formulacién de compost™ y "una aplicacién
granulada”™ no permiten determinar claramente qué sustancia, componente o caracteristica
estructural se pretende incluir en el vehiculo agronémicamente aceptable. Una “aplicacion
granulada®, por ejemplo, parece referirse a una modalidad de aplicacion o presentacion antes que a
un componente constitutivo del vehiculo. La reivindicacién 6 presenta el mismo problema, puesto
que reproduce sustancialmente la definicion del vehiculo agronomicamente aceptable de la
reivindicacion 5. Ademas, el término “formulacién” empleado como objeto de proteccién resulta
sumamente amplio cuando no se encuentra acompariado de caracteristicas técnicas suficientes que
permitan delimitaria frente a otras formulaciones que contengan el mismo fragmento de exosporio.
Por ello, la reivindicacion no permite determinar con suficiente precision cudles son las
caracteristicas técnicas que diferencian la formulacién reivindicada. La reivindicacidn 7 establece
diferentes modalidades de presentacién o aplicacion de las formulaciones e inéculos, incluyendo
formulaciones de recubrimiento de semillas, formulaciones liquidas y formulaciones solidas. Si bien
las categorias mencionadas son comprensibles, la reivindicacion continia dependiendo de Jas
reivindicaciones 5 y 6 y, por consiguiente, incorpora las deficiencias de claridad relacionadas con la
definicion del vehiculo agronémicamente aceptable. Finalmente, la reivindicacion 8 desarrolla las
maodalidades sefialadas en la reivindicacion 7 y establece, entre otras, formulaciones acuosas o de base
oleosa, formulaciones en polvo o granuladas, formulaciones concentradas o listas para usar. Estas
caracteristicas permiten comprender, en términos generales, las distintas formas de presentacion que
se pretenden abarcar. Sin embargo, expresiones como “lista para usar” presentan un cardcter relativo
¥ no permiten establecer por si mismas un limite técnico objetivo. En consecuencia, del analisis
conjunto de las reivindicaciones 1 a 8 se considera que las mismas no cumplen integramente con el
requisito de claridad y precision establecido en el articulo 17 de la Ley N.2 1630/00. i bien el objeto
general de la invencion puede ser comprendido, varias de las caracteristicas empleadas para delimitar
la materia reivindicada no permiten establecer de manera suficientemente objetiva los limites de la
proteccién solicitada. Los principales inconvenientes se encuentran en la definicion del “fragmento
de exosporio”, en la amplitud y diversidad de las secuencias de direccionamiento comprendidas en la
reivindicacion 1, en la expresion “libre de esporas” y, especialmente, en la definicién del vehiculo
agronomicamente aceptable de las reivindicaciones 5 y 6, que incorpora términos que no identifican
claramente caracteristicas téCnicas CONCIetas.(..) ™ =-s=r===ssrrmmroms oo

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion

DP-RESOL N® 2023-345 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registra de

patente de la invencién 1546042 de fecha 17 de septiembre del 2015--------------=------- P
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD IN LA audin Pimeda Cristaldo
RESUELVE fi lirkeors General Inteting
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2021-350 DE FECHA 03 DE MAYO DEL
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “METODO Y COMPOSICION PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLAS",
EXPEDIENTE N® 1221988, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP
PROTECTION AG, =~ aiar e mea e s s e e a4 e

solicitante. De hecho, en DI, D2 o D3 no se mencionan ni sugieren tiempos o secuencias especificas
de tiempos como los que rejvindica el solicitante. OA2 no afirma lo contrario ni afirma que exista
mencién o sugerencia alguna en DI, D2 o D3 de ninguno de los limites de tiempo reivindicados por el
solicitante, y mucho menos de la secuencia de todos los limites de tiempo reivindicados por el
solicitante. Tampoco afirma OA2 que haya mencién o sugerencia alguna en DI, D2 o D3 de los
rendimientos mejorados de la planta (soja) que pueden obtenerse de las semilfas tratadas por el
método reivindicado por el solicitante, como se demuestra en los Ejemplos 1y 2 de las paginas 11 a 14
e T O L e ey

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "Artfculo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica 0 una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignara numero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b} la denominacién atribuida a la invencién y su descripcién;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberi indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccién que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencién reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de la Propiedad InAustiial ™ -+ ssmm e s e S sa e

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N® 21988/2012 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19
de abril del 2021, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 10 (diez)
reivindicaciones como contestacion a la vista de Fondo N2 1 DP-ATP N°® 247/2020 de fecha 18 de
septiembre del 2020, notificada al solicitante el 07 de octubre del 2020; b) El rechazo de la solicitud de
patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, claridad y
posee materia excluida de proteccion de patente; c) El solicitante, en su escrito de expresion de
agravios, nuevamente, presenta un pliego reivindicatorio, con 10 (diez) reivindicaciones.----------------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 11 de septiembre del 2026, determina que
aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de
las objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atan carece de Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 3° ¥ 8%, —-—-rmmmmmmmm e e

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(...) En base a lo anterior, se determina que la diferencia fundamental entre los
antecedentes y la presente solicitud se basa en los intervalos temporales de aplics
homogeneizacién. No obstante, estos intervalos constituyen pardmetros opérativos de/
se observa, a partir de los antecedentes citados, que la seleccion de ﬁﬁchas valores
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2021-350 DE FECHA 03 DE MAYO DEL
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “METODO Y CGMPDSICIGN PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLAS",

EXPEDIENTE N*® 1221988, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2'.'}12 SDLICITADA POR SYNGENTA CROP
PROTECTION AG.-~-===csesesansememerasomnnmemnrasnnns - R EEETE

w

Asuncién, 2 § & tF 2075

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma
SYNGENTA CROP PROTECTION AG, contra la Resolucion DP-RESOL N2 2021-350 de fecha 03 de
mayo del 2021, dictada por la Direccion de Patentes, y; --«--======ssmscmmm st

RESULTA:

Que, en fecha 25 de mayo del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
SYNGENTA CROP PROTECTION AG, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion
DP-RESOL N 2021-350 de fecha 03 de mayo del 2021, dictada por la Direccion de Patentes,---------------

Que, en fecha 25 de junio del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose 10s autos al SUPEHIOL, --=srerresmeem e e

Que, en fecha 13 de septiembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 11 de marzo del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitié el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (...) Que el Dictamen Final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-DEF 123/2021, entre otras cosas dice; "Dado que el solicitante no salvé las objeciones
senaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 247/2020 de fecha 18/09/2020 y realizado el examen de
fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador,
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD dispuestos en los articulos 3%, 8%, 15°y 17°
de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de
la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Direccion”(...) " -=====r=rrmrresmmmmmm e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “..) En respuesta a las
objeciones del Examinador reflejadas en el Dictamen Final de Fondo DP-DEF N° 123/2021, me
presento para argumentar la apelacion en vista de los siguientes comentarios: Nuestros comentarios
sobre las bases, 4.1 y 4.2, de rechazo en OA2 son los siguientes: Para empezar, observamos que
reivindicaciones como las pendientes en esta solicitud han sido CONCEDIDAS en las
solicitudes: US9700055 (B2), BRI12013028786 (Bl), CA2834910 (C), MX339588 (B) y RU2611206 (C2). 4.1)
NIVEL INVENTIVO (Art. 3 y 8 Ley 1630/2000) Como se seriala en OA2, los documentos DI
(US2010144531(Al)). D2 (US2011053771 (A1) y D3 (WO200506289942) divulgan métodos que
comprenden el contactoe de semillas con combinaciones de insecticidas, fungicidas y otros
adyuvantes para mejorar la resistencia a las plagas. Sin embargo, por favor, noten que no hay ninguna
mencion o sugerencia en DI, D2 D3 sobre: - poner en contacto las semillas con una combinacién de
un insecticida, un fungicida un agente de revestimiento de semillas en un tiempo de unos é a 15
segundos, tal como reivindica el solicitante; o - homogeneizar posteriormente las semillas durante un
tiempo de 5 a 25 segundos. segiin reivindica el solicitante; o - a continuacion, poner las semillas en
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2021-350 DE FECHA 03 DE MAYO DEL
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “METODO Y COMPOSICION PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLAS",
EXPEDIENTE N* 1221988, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP
PROTECTION AG.w<eresesssiscnrsionsonnemanssinsasmscsnsarsooces

principio técnico nuevo o una modificacion inesperada de la interaccién entre los componentes. En
ausencia de evidencia que demuestre que los limites 6-15 segundos y 5-25 segundos sean criticos y
que fuera de dichos rangos se pierda el efecto técnico, la seleccion de tales periodos puede
considerarse una optimizacion de las condiciones de operacién que estaria al alcance del experto que
implementa un procedimiento convencional de tratamiento de semillas. Los ejemplos de la presente
solicitud si aportan evidencia de que el tratamiento secuencial puede producir una mejora frente a la
aplicacién simultanea. Sin embargo, los datos no permiten atribuir de manera inequivoca el efecto
técnico exclusivamente a los valores temporales reivindicados. La comparacidn demuestra
fundamentalmente una diferencia entre tratamiento secuencial y simultineo, mientras gue los
intervalos numéricos concretos abarcan una gama relativamente amplia de condiciones de
operacion. Es por ello que se puede concluir que la seleccion de los tiempos reivindicados puede
considerarse una optimizacion rutinaria de pardametros de un proceso conocido, particularmente
porgue el estado de la técnica ya ensenaba que los componentes podian aplicarse simultinea o
secuencialmente y que el objetivo del tratamiento era obtener una distribucion adecuada de los
productos sobre las semillas, (.. ) - --smemmmms e

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion
DP-RESOL N° 2021-350 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencion 1221988 de fecha 10 de mayo del 2012-- === s sesmmmmmsssmmmniiiii

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N® 2021-350de fecha 03 de mayo del
2021 dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N° 2012-1221988 DE
FECHA 10 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA SYNGENTA
CROP PROTECTION AG “METODO Y COMPOSICION PARA TRATAMIENTOS
DE SEMILLAS" - sessnmeacctnnscecreeee e e e s rem e e we s mem s ee s e

Art2 e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “METODO Y COMPOSICION
PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLAS", N® 2[958;"2012 de fecha 10 de mayo del

Art.30 sdula. _ denemmnn N
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-213 DE FECHA 30 DE MARZO DEL
2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICION FARMACEUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSION ORAL
QUE COMPRENDE UNA FRACCION FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO", EXPEDIENTE N°® 1361131
DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.---------—-----

un sachet, ni siquiera consideraria DI para resolver sus problemas. Y aunque considerara DI, no
encontraria en DI, D2 o D3 la solucién a los problemas antes mencionados. En efecto, la suspension
descrita en el Ejemplo 2 de DI contiene 600 mg de diosmina (37,5% p/p de la suspension), 230 mg de
manitol y 0,04% p/p de goma xantana. El objeto de la presente invencién difiere de DI: por la
formulacion final, es decir, una suspension oral bebible en un sachet,por el contenido de principio
activo,por los porcentajes de principio activo y de goma xantana,por la ausencia de manitol Por lo
expuesto, afirmamos que nada, en DI, D2 o D3, incita al experto en la matenia a modificar todos los
parametros arriba citados, con el fin de resolver los problemas de la presente invencién. Mas
concretamente, nada, en DI, D2 o D3, impulsa al experto en la materia a disminuir el porcentaje de
ingrediente activo al 7-20% de la suspensicn, a eliminar el manitol de la formulacién y a aumentar el
porcentaje de goma xantana al 0.5% de la suspensién, con el fin de obtener una formulacién cuya
viscosidad sea independiente de la temperatura, que no sea tixotrépica y que cumpla con los
requisitos reglamentarios de uniformidad de contenido.Considerando los argumentos esgrimidos,
sostenemos que las reivindicaciones presentan nivel inventivo por sobre los documentos DI D3
cumpliendo con las exigencias legales supra mencionadas. (..,)" --=++====r=====s=r=rassssmmsanmsserr s

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrd ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion sera presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignara nimero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) Ia denominacién atribuida a la invencion y su descripcion;
¢} una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccin que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencién reivindicada en la solicitud presentada a la
Diraccidn de la Propiedad INAUSErial.”™ —-=se-scamseaaiiomaiieerisi i cni s emtr et an s e e e e e

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 61131/2013 basiandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 28
de marzo del 2022, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 2 (dos)
reivindicaciones como contestacion a la vista de Fondo N¢ 1 DP-DEF N° 338/2021 de fecha 22 de
octubre del 2021, notificada al solicitante el 22 de octubre del 2021: b) El rechazo de la solicitud de
patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, claridad y
posee materia no patentable; c) El solicitante, en su escrito de expresion de agravios, nuevamente,
presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con | (una) reivindicacion.----==--scse e

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a |la Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 18 de septiembre del 2026, de i
aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera maggl:
las objeciones hechas en dictimenes anteriores fueron subsanadas, las mismas ail
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-213 DE FECHA 30 DE MARZO DEL
2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICION FARMACEUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSION ORAL
QUE COMPRENDE UNA FRACCION FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO”, EXPEDIENTE N° 1361131
DE FECHA 20 DE DICIEMERE DEL 2013, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER, -----+==-====-~

Asuncion, / J SEP 08
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma LES
LABORATOIRES SERVIER, contra |a Resolucion DP-RESOL N¢ 2022-213 de fecha 30 de marzo del 2022,
dictada por la Direccion de Patentes, y; «=---««-s e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto del 2022 se presenta la representante convencional de la firma LES
LABORATOIRES SERVIER, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion DP-RESOL N
2022-213 de fecha 30 de marzo del 2022, dictada por la Direccion de Patentes,---------ssssesesacasaeeeaeees

Que, en fecha 06 de septiembre del 2022, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacién interpuesto, elevindose los autos al SUPEIIOT. «=----=sssmres s smm e

Que, en fecha 30 de diciembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 01 de julio del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remiti6 el
expediente a la Oficina de Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: * (...) Que el Dictamen Final de Fondo de la Asesoria Técnica
de Patentes DP-DEF N° 86/2022, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvé las
objeciones senaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-DEF N* 338/2021 de fecha 22/10/2021, y realizado el
examen de fondo correspondiente se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del
examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad con lo dispuesto en los articulos 37, 87,
¥ 17° de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el
RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Direccion(...)".-===-=-===s==sssmsssrmsemnmnnens

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(...) En el dictamen final de
fondo se rechazan Jas reivindicaciones por carecer de actividad inventiva respecto a la combinacion
de los documentos del arte previo DID3 y en virtud de las reglas establecidas en los articulos 32 y 8¢ de
la Ley 1630/2000. Particularmente, el examinador mantiene su objecion de falta de actividad inventiva
en relacién con DI, D2 y D3 previamente sefialada en la vista de fondo N* 1. A la vista de esta objecién
reiterada, el solicitante sefiala que el documento DI divulga una suspensién que se utiliza para la
preparacién adicional de una composicién liofilizada de diosmina. Dicha composicion liofilizada se
dispersa en agua justo antes de fa administracién oral al paciente. Los problemas que la invencién de
DI tiene que resolver no son los mismos que en la presente invencién: como se menciona en DI, la
suspension de DI necesita ser ficilmente dividida, y el producto liofilizado final (seco) necesita ser lo
suficientemente duro y desintegrarse facilmente. Tales propiedades se obtienen mediante el uso de
excipientes como el manitol. Por otro lado, la suspensién de DI no necesita cumplir con los criterios
de la presente invencién: no necesita ser no tixotrépica, no necesita ser estable en el tiempo bajo
condiciones de temperatura y humedad elevadas, su viscosidad no necesita ser mdeﬁmﬁzrhfa
temperatura, y no necesita cumplir con los requisitos regulatorios de uniformidad de\egned
lo tanto, el experto en la materia, que busque una suspension de diosmina behib, B:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N° 2022-213 DE FECHA 30 DE MARZO DEL
2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICION FARMACEUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSION ORAL
QUE COMPRENDE UNA FRACCION FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO", EXPEDIENTE N° 1361131
DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.-----=-=======~

Art. 12

Art32

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

CONFIRMAR la Resolucion DP-RESOL N® 2022-213 de fecha 30 de marzo del
2022 dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N® 2013-13561131 DE FECHA 20 DE
DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LA FIRMA LES LABORATOIRES
SERVIER, “COMPOSICION FARMACEUTICA EN FORMA DE UNA
SUSPENSION ORAL QUE COMPRENDE UNA FRACCION FLAVONOICA Y
GOMA DE NAN T AN o om e s e s

ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “COMPOSICION
FARMACEUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSION ORAL QUE COMPRENDE
UNA FRACCION FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO", N¢ 61131/2013 de
fecha 20 de diciembre del 2013-----cccemecicaans eTaTTE

NOTIFIQUESE por cédula.--s=ssss=sssmsmeemseesoei.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2022-213 DE FECHA 30 DE MARZO DEL
2022, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICION FARMACEUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSION ORAL
QUE COMPRENDE UNA FRACCION FLAVONOICA Y GOMA DE XANTANO", EXPEDIENTE N° 1361131
DE FECHA 20 DE DICIEMERE DEL 2013, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.-------+-=----

Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 3% ¥ B ==-oeeseemseme e e

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(..) D2 es el antecedente que presenta la mayor proximidad respecto de varios
elementos estructurales de la reivindicacion. La coincidencia resulta particularmente significativa en
cuanto a la dosis y presentacion: D2 contempla 1000 mg de fraccion flavonoide micronizada por
sachet y un sachet terminado de 5000 mg. equivalente a 20 % p/p de principio activo. La
reivindicacion 1 de la presente solicitud, a su vez, indica 1000 mg y un intervalo de 7-20 % p/p. Por
tanto, la seleccion de 1000 mg y del limite superior del intervalo reivindicado no puede considerarse
una caracteristica novedosa derivada de una actividad inventiva, pues se encuentra directamente
dentro de las ensenanzas de DZ2. La principal diferencia frente a D2 reside en que la reivindicacion
sustituye el sistema efervescente por una suspension oral liquida que incorpora 0,5 % p/v de goma
xantana. Sin embargo, DI ya muestra goma xantana en una formulacion de diosmina; D4 ensena su
utilizacion como agente suspensor o incrementador de viscosidad en suspensiones orales; y D5
muestra una formulacion farmacéutica liquida en la que la goma xantana se emplea precisamente
para las propiedades fisicas de la suspensién. Asi, la combinacion de las ensefianzas no requiere
madificar la naturaleza quimica del principio activo ni un efecto inesperado relacionado a la
formulacion. El experto tinicamente podria seleccionar un agente suspensor conocido y ajustar su
concentracion para transformar una formulacion de alta carga de diosmina en una suspensién liguida
oral. D3 presenta relevancia ya que confirma que la fraccién flavonoide micronizada rica en diosmina
era conocida antes de la fecha relevante y que su administracién oral habia sido investigada. La
reivindicacion de la presente solicitud no obtiene un efecto farmacoldgico nuevo derivado de una
modificacidn de la composicion de la fraccion flavonoide, sino que se centra en la forma farmacéutica
¥ en determinados parametros de formulacion. En consecuencia, D3 no permite por si solo llegar a la
totalidad de la composicion reivindicada, pero contribuye a establecer que el ingrediente activo y la
fraccién flavonoide micronizada constituian elementos conocidos, de modo que el eventual aporte
técnico de la reivindicacion debe encontrarse principalmente en la formulacion galénica. EI
solicitante sostiene que el problema técnico de la reivindicacion no coincide con el de DI y que la
formulacién reivindicada requiere propiedades particulares, tales como comportamiento no
tixotropico, estabilidad frente a temperatura y humedad elevadas, independencia de la viscosidad
respecto de la temperatura y cumplimiento de requisitos de uniformidad de contenido. Sin embargo,
el control y el establecimiento de estos parimetros se consideran rutinarios dentro del proceso de
optimizacion de una formulacién farmacéutica, de manera a cumplir con parimetros de calidad
farmacéutica. Es por ello que se considera que los antecedentes DI-D5 ya contemplaban: diosmina o
fraccion flavonoide micronizada como principio activo conocido; una dosis de hasta 1000 mg por
administracién; una presentacion en sachet para facilitar la administracion de dosis elevadas: el uso
de goma xantana con diosmina como excipiente conocido; y el empleo general de goma xantana
como agente suspensor o modificador de viscosidad en suspensiones farmacéuticas orales. La
eleccion de 0,5 % p/v, situada dentro del ambito técnico de concentraciones convencionalmente
empleadas para agentes suspensores y se considera una optimizacién de formulacién mas que una
solucién derivada de una contribucion técnica no evidente. (...) --======s===mssremrermmmme e aaas

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFI ion
DP-RESOL N° 2022-2013 dictada por la Direccién de Patentes que Rechaza la soligi registroj de
patente de la invencién 61131/2013 de fecha 20 de diciembre del 2013---+--<=s=r-sness R A

laud:a Pamela Cristalda
ictors General Toiering
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ResuluciﬁnN"i ! ,;f 8’:

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“PLANTA DE ELECTROLISIS QUE COMPRENDE CONDUCTORES ELECTRICOS DE MATERIAL
SUPERCONDUCTOR", EXPEDIENTE N2 32218/2012 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2012, SOLICITADA POR RIO TINTO
ALCAN INTERNATIONAL LIMITED =-oncsssscssaaasaresssassassassssasssssncsssssansnssensasmstmsonsssmssnmeessannsnsssnsnstatsnnson sns

VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 21 de septiembre del 2026, -msesess s
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 21 de septiembre en su parte pertinente, reza : *(...) También se observa
que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 11 a 14 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N¢
1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y
posterior archivamiento de solicitud. (.. ) === e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION® establece: * De Jas tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberdn pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado, La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido, Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mamendra st pa’ena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al present iciil Jicitud de

Erenr e e e o e e e e e e e e ot o e 8 T B R R AR R R SR AR EEsssEas

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistermna
Informitico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
32218/2012 DE 11 DE JULIO DEL 2012, “PLANTA DE ELECTROLISIS QUE COMPRENDE CONDUCTORES ELECTRICOS
DE MATERIAL SUPERCONDUCTOR", no se registra pago de las anualidades N2 11 a 14 estando vencidos los plazos,
tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la
falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del tjEmPﬂ- ......................................................................................................................

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N¢ 33218/2012 DE 11 DE JULIO DEL 2012,
“PLANTA DE ELECTROLISIS QUE COMPRENDE CONDUCTORES ELECTRICOS DE MATERIAL
Lo 2 00 g )

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 332182012« erems st
POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencidn N2 33218/2012 de fecha de

11 de julio del 2012 “PLANTA DE ELECTROLISIS QUE COMPRENDE CONDUCTORES
ELECTRICOS DE MATERIAL SUPERCONDUCTOR", Sﬂlltlladd - por RIO TINTO ALCAN

Art. 20 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR ---------------esseardemmncae e T
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