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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 688 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *VICTOR", CLASE 28, EXPEDIENTE Ne 82583/2017 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING
VYo (-1 VR —————_——————

GOBIERNO pr1. | %l}&(} iu

Que, contesta la expresion de agravios MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. y, entre otros
argumentos, expresa: (...) En primer término el apelante en su escrito aduce que el inferior, no ha tenido en
cuenta los registros extranjeros y registros nacionales del oponente. Al respecto, me permito sefialar que la
marca que representa el colega refiere a una marca compuesta que cito: VICTOR HUGO y VH VICTOR
HUGO, sin embargo la solicitada por mi parte se limita a la palabra VICTOR, que es una palabra que
*INTEGRA" el nombre compuesto de las marcas del recurrente, a parte de como verd en las capturas de
pantallas realizadas por el mismo, la Sefiora Directora General, podra apreciar que se trata de PRODUCTOS
¥ CLASES MUY DIFERENTES a la solicitada por mi parte, por tanto, no se puede atribuir al inferior que no
ha tenido en cuenta sus registros, porque tales registros SON DIFERENTES, en productos y clase a la
solicitada por mi parte, y por consiguiente no da lugar a dudas. Sin embargo si se trataba de una marca
IDENTICA, en este caso la solicitada por mi parte también tiene una denominacién compuesta (VICTOR
HUGO) y en alguna de las clases que la adversa tiene registrado, en este caso, Sl causara en el consumidor
nacional e internacional, ERROR y CONFUSION, violando la naturaleza de la misma ley de marcas, cual es
de imponer orden y previsibilidad en los agentes econémicos, PERO no es el caso de marras. (...).------------

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

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

Que, al analizar los aspectos ortograficos y fonéticos, si bien es cierto que entre las marcas analizadas
se comparte el vocablo “VICTOR®, no necesariamente causaran confusion en el seno del publico
consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresion fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre las mismas:

“VICTOR" {marca solicitada) y,
“VICTOR HUGO" (marca oponente)

En efecto, la marca solicitada consiste tinicamente de la denominacion “VICTOR”, mientras que la
marca oponente “VICTOR HUGO" se encuentra registrada como una marca con etiqueta, incorporando
elementos graficos y el vocablo adicional "HUGO", los cuales permiten diferenciar claramente ambas
marcas. En consecuencia, el hecho de compartir el término *VICTOR" no resulta suficiente para considerar
que los signos sean confundibles. -«

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios

Dirsciora Gemfal 1o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 688 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VICTOR", CLASE 28, EXPEDIENTE N 82583/2017 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING
(7 Vo8 - S ———— S S R R N S

Asuncion, 15 I" f '-':'w

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de WILDE
CORPORATION S.A. en contra de la Resolucién N® 688 de fecha 20 de Agosto de 2021 , dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZiosos, J; «=«-ssss e e e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de Octubre de 2019 se presenta el representante convencional de WILDE
CORPORATION S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 688 de fecha 20 de
Apgosto de 2019, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIgiosos, «««ssessssesmcmmmmmmmmmmamiaa..

Que, en fecha 16 de Octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso
interpuestu‘ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 30 de Octubre 2019, el representante convencional de WILDE CORPORATION S.A.
expreso agravios; en fecha 16 de Noviembre de 2020 el representante convencional de MARURI SPORTS
FISHING TACKLE S.A. contesta la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha
03 de Diciembre de 2020, «««eee e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, sometidas las marcas en pugna en un
analisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante no reproduce de
manera total a la marca oponente, Que, analizando las marcas “VICTOR" (marca solicitada) vs. “VICTOR
HUGO" (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con diferencias
gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles, como también cuentan con
diferencias en los productos que pretende proteger por un lado la marca solicitada pretende proteger
productos de la clase 28; exclusivamente articulos para la pesca, siendo la marca oponente para la clase 25;
prendas de vestir ¥ Calzadns. (... ). === ssees s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WILDE CORPORATION S.A. y manifiesta: “(.)
Destacamos ademds a la Sefiora Directora que la marca “VICTOR HUGO Y VH VICTOR HUGO" ha sido
registrada en Paraguay contando con varios registros y renovaciones, informacion que puede ser
comprobada a través de esta captura de pantalla de la base de datos de esta dependencia. Que, mi
mandante igualmente posee registros en su pais de origen Brasil, adjuntamos una captura de pantalla de /a
base de datos de las marcas del Brasil en el que se denotan los registros a nombre de mi mandante WILDE
CORPORATION S/A. .../... De este andlisis salta a la vista que existe una semejanza entre las denominaciones
en pugna “VICTOR" y *VH VICTOR HUGO" como *VICTOR HUGO" que no puede ser obviada a la hora de
pronunciarse sobre la prﬂc‘edenc'ia de la oposicion.../.. Ademas, c‘abe destacar que la marca de mi mandante

es una marca que se encuentra en el mercado desde !ﬂ década de los 70, alt
clientes debido a su joyeria y accesorios de vestir de gran elegancia.(..).--===-====--- i..f'-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 688 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "VICTOR", CLASE 28, EXPEDIENTE N2 82583/2017 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING
TACKLE S.A. .-~ e

confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.--------=--===s=szzssoeee

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucion N? 688 de fecha 20 de Agosto de 2019 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. «=---s-ssessesmmemsmm e e ee

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“VICTOR", clase 28, Expediente N2 82583/2017, solicitada a nombre de MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A..

Art. 38 NOTIFIQUESE por Cédula. ___ﬁ 3
If b T il
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 688 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "VICTOR", CLASE 28, EXPEDIENTE Ne §2583/2017 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING
TRCULE S -rroesiscknimsimisesmsissioiasnisas msains

confundibles.” Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor de la oposicién planteada, més ain teniendo en cuenta los demas elementos
analizados en conjunto en la presente resolUuCION, --=---«=smsmmmm e sem e

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincién fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es bastante disimil. -=-=seererrmmmm e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente registrada en gclase 28 comprende: ‘Exclusivamente articulos para [a

pesca”, mientras que la marca apelante tiene cobertura en la clase 25 para “Prendas de vestir, calzado,
artfculos de SOMDBrereria”, ---==--=m=sme s e e e e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ng comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas VICTOR y VICTOR HUGQ.-----=-======samsmrrarssmennnsssannsns s ss s sn s smas s ma s e

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

Que, en sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caeria en
confusion, al no compartir lugares de venta, y asi la coexistencia se vuelve posible.------------sn-eserreenaceaaeee

Que, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexion competitiva directa, =ssssss s

' Sanchez Herrero, Andriés. “Conflsidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncidn. 2013,
* Direccion Mackonal de Fmpmducl Tntc']ﬂ:mnr :DI‘NAFI} Dlrec'rnr.ﬁ pdn: el examen de marcas en Paraguay, p. 230. Digponibbe m
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 287 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "M.POLO", CLASE 9, EXPEDIENTE N* 31048/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUFAS LTDA. s e

camiseta, utilizada inicialmente por los jugadores del deporte polo y que hoy es una prenda basica de
vestuario, ampliamente utilizada, lo que anula la concesién de coincidencia ideologica.(...) - =-+=-sr=seessss

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de THE POLO/LAUREN
COMPANY, L.P, y manifiesta: *(..)Y si el Inferior no ahondé en las extremas semejanzas entre las marcas
enfrentadas porque salta a la vista de que las marcas POLO - M.POLO son casi idénticas, diferenciindose en
tan solo una letra. En efecto, la denominacién peticionada en estos autos reproduce integramente a las
enormemente reconocidas marcas de mi representada, agregando como tinico elemento diferenciador a la
letra “"M" seguida de un punto, signo que lo separa de la palabra POLO. No obstante, la adicién citada
resulta totalmente irrelevante en una vision en conjunte, por lo que no constituye un elemento
diferenciador suficiente que haga viable el registro de la denominacion solicitada en autos, pues
indefectiblemente el consumidor relacionara y asociara entre si a las marcas en pugna, pensando que ellas
poseen un origen comun y por consiguiente, una calidad igual, riesgo que se vera notoriamente
acrecentada debido a que las marcas en pugna amparan una misma clase.(...)" —«-=---=---sssemmsrrasmens

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusién entre la solicitud de registro de la marca “M. POLO", Clase 09 y la marca oponente “POLO", Clase
D, om0 B L S SR S

Que, del cotejo ortogrifico y fonético entre la marca solicitada "M.POLO" y la marca oponente
"POLO", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto vista visual y
auditivo, en razéon de que ambas comparten el elemento denominativo "POLO", que constituye el
componente preponderante de la marca solicitada. En efecto, basta confrontar las denominaciones
M.POLO y POLO para apreciar |a evidente semejanza que presentan. Si bien la marca solicitada incorpora la
letra "M" y el signo de puntuacién * tales elementos resultan insuficientes para conferir una
individualidad capaz de neutralizar el riesgo de confusion, atendiendo a la impresion de conjunto con la
que el consumidor medio percibe e identifica las marcas. En consecuencia, las similitudes ortograficas se
proyectan también en el plano fonético, pues al ser pronunciadas de manera sucesiva generan una
impresion auditiva altamente semejante, debido a la coincidencia en el elemento predominante "POLO" En
el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes graficas y fonéticas existentes entre las
MArCas N CONlIC0. — s e

M. POLO (marca solicitada), y
POLO (marca oponente)

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

marca oponente “POLO" se encuentra registrada en la ¢lase 09 para los
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 287 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “M.POLO", CLASE 9, EXPEDIENTE N* 31048/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUPAS LTDA. wees

Asuncion, 1 8 AGD 20%%

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MPL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUPAS LTDA contra la Resolucion N2 287 de 02 de Junio de 2021, dictada por la Direccion
e Asuiitos MarCarion LI ios0s, ¥ + == e e e e e e e e e e et

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Julio de de 2021 se presenta la representante convencional de MPL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUPAS LTDA e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 287 de 02 de Junio
de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----=-===--=sssmmmmmmm oo

Que, en fecha 12 de Enero de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
DRI BRI -=estsieiasdinsin e b o e i i i N e S R s A e

Que, en fecha 22 de Marzo de 2022, el representante convencional de MPL INDUSTRIA E COMERCIO
DE Rm]PhS L"Im E'KPTESlj Eg‘raqﬂ' G, = R A RS R

Que, en fecha 05 de Julio de 2022, se presenta la representante convencional de THE POLO/LAUREN
COMPANY, L.P, y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccién tiene por contestada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de Agosto de 2022.-----+-=s=mmmmmmmmmmmmmncannaanans

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(.. )JQue, analizando las marcas "M.POLQ (marca solicitada)
vs. “POLO" (marca oponente), en un andlisis en conjunto encontramos que entre Jas marcas pugna existen
estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortogrifico como en el aspecto
fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacifica entre las mismas queda totalmente
descartada. Que, ademads, el solicitante limité los cambios minimos e insignificantes, por lo que no cabe
duda alguna de que la distincién entre las mismas es nula. Por lo tanto, estamos delante de una marca que
no retine los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. Que, es importante
destacar que cuando existe identidad ideoldgica o conceptual, esta prima sobre los demds planos
comparativos, puesto que el consumidor recordard mas facilmente las marcas, por ende también podra
confundirlas mas tacilmente cuando tienen el mismo significado, y ademis agregando en hecho que existe
una estrecha relacién con los productos que distinguen, como es el caso de autos(...)" . —--=-==--==-==-=-=zeee=-

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *(.. JEn el plano grifico, existen
elementos diferenciadores tanto en la denominacién como en la etiqueta del oponente. La denominacion
solicitada por mi mandante inicia con la letra "M" seguida de un punto (.) y, luego la palabra “POLO", lo que
vuelve completamente distinto al conjunto resultante, por lo tanto, el consumidor pondra atencién a la
totalidad del signo y no a los vocablos aislados pudiendo diferenciarlos claramente. Estas diferencias
visuales traen aparejadas diferencias fonéticas, ya que, al pronunciar sucesivamente las marcas, las
diferencias de pronunciacion descartan indefectiblemente un riesgo de confusion auditiva./..
Primeramente, es falso que las marcas tengan el mismo significado, en razén de que, en el p.fano idepldgi
la “M" inicial de la marca de mi mandante proviene de su propia denominacién social; MPE#
COMERCIO DE ROUPAS LTDA., una gran empresa brasilera de confeccion, consolidadaen ebim
meoda masculino que funciona desde el afio 1992 y en la que todas sus marcas esfaf ;

propio nombre comercial (Lttps.//grupompl.com br/), en tanto que la palabra “POLOY

Pireccios Narramal de Py
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 287 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “M.POLO", CLASE 9, EXPEDIENTE N® 31048/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E

COMERCIO DE ROUPAS LTDA. —=--+=====-==-- o
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 287 de 2 de Junio de 2021 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LItIgI0g0s. -=-==--sr=seresmmremme e e s e e e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *“M.POLO", Clase 09,
Acta N® 31048/2018, solicitada a nombre de MFL INDUSTRM E COMERCIO DE
RIOUPAS LEITIA, v snssd ssiosossoiaiisnnssindiiinsssn pomosrnsos Sopes e it ppapigesissnsiinses

Art. 32 NQ‘]‘]F[QUESE_ ....................................... :

if 311 : A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 287 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “M.POLO", CLASE 9, EXPEDIENTE N* 31043,"2018 SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUPAS LTDA. s

la cobertura es similar y por ende, el consumidor podria caer en confusion pues las marcas en pugna no
solo presentan similitud grafica y fonética, sino que al proteger |os productos de la misma clase 09, estarian
compartiendo los mismos lugares de venta, razén por la cual las posibilidades de asociacion de la marca
solicitante con la oponente, S& Ven acrecentadas, --«-«««« o e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esti en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicién del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la
tinica.™ ¥ acertadamente menciona sobre la gimilitud ortogrifica: “Fs quizas Ja mds habitual en los casos de
confusion, Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretén” y "Eretén”
(532), "MAXImMa" ¥ MaXimm 8 (537 e

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

la Ley N® 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 1as Mismas. «=---=cemmmrmsm e e

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Direccién Genera
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas M.POLO s?ﬁiﬁh el
POLO registrada en la clase 09, por tanto, corresponde confirmarla resolucion reciistida=Se-—>csf-------

" “DERECHO DE MARCAS™ - Jorge Otamends, 3 Ed.. CABRA, Abeledo Perrot, 2007
 “DERECHO DE MARCAS™ — Jorge Otamendi, 7° Ed.. CABA, Abeledn Perrot, 2017
! Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 709 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *M.POLO”", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 31051/2018, SOLICITADO POR MPL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. —em——————

utilizada inicialmente por los jugadores del deporte polo y que hoy es una prenda bésica de vestuario,
anulando de esta forma la coincidencia ideolGgica.(...) - =ssssaseemmmm e

Que, contesta la expresion de agravios el representante convencional de THE POLO/LAUREN
COMPANY, L.P, y manifiesta: *(...)Y si el Inferior no ahondé en las extremas semejanzas entre las marcas
enfrentadas porque salta a la vista de que las marcas POLO - M.POLO son casi idénticas, diferencidndose en
tan solo una letra. En efecto, la denominacion peticionada en estos autos reproduce integramente a las
afamadas marcas de mi representada, agregando como tnico elemento diferenciador a la letra “M" seguida
de un punto, signo que lo separa de la palabra POLO. No obstante, la adicién citada resulta totalmente
irrelevante en una visién en conjunto, por lo que no constituye un elemento diferenciador suficiente que
haga viable el registro de la denominacion solicitada, pues indefectiblemente el consumidor relacionard y
asociard entre si a las marcas en pugna, pensando que ellas poseen un origen comun y por consiguiente,
una calidad igual, riesgo que se vera notoriamente acrecentado debido a que las marcas en pugna amparan
LIMA MUSITIA ClaSe. (.. )" m e re et e e e e e e smna s

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca “M. POLO", Clase 25 y la marca oponente “POLO", Clase
e S

Que, del cotejo ortogrifico y fonético entre la marca solicitada *M.POLO" y la marca oponente
"POLO", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto vista visual y
auditivo, en razén de que ambas comparten el elemento denominativo "POLO", que constituye el
componente preponderante de la marca solicitada. En efecto, basta confrontar las denominaciones
M.POLO y POLO para apreciar la evidente semejanza que presentan. Si bien la marca solicitada incorporala
letra "M" y el signo de puntuacién "’ tales elementos resultan insuficientes para conferir una
individualidad capaz de neutralizar el riesgo de confusion, atendiendo a la impresién de conjunto con la
que el consumidor medio percibe e identifica las marcas. En consecuencia, las similitudes ortogrificas se
proyectan también en el plano fonético, pues al ser pronunciadas de manera sucesiva generan una
impresion auditiva altamente semejante, debido a la coincidencia en el elemento predominante "POLO". En
el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes graficas y fonéticas existentes entre las

marcas en ConflICtD . —=- - s ssssssssssss st oo cocmrmcsssmesresessssmsssssseses
M. POLD (marca solicitada), y
POLO (marca oponente)

Que desechandﬂ el analms fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de deterrnmar

“M.POLO" snhclta la n:ul:-errura para |GS pruducms “Prendas de vestir y calzados.- cﬂmpr" e
) HLH
misma clase del nomenclador internacional. Facilmente se colige, que el contenido de lagabe

e Shertonal de Pribiedod [aeel
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 709 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *M.POLO", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 31051/2018, SOLICITADO POR MPL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

Asuncien, 108 AGD 2078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de MPL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUPAS LTDA contra la Resolucién N2 709de 14 de Diciembre de 2020, dictada por la

Direccitn de Asuntos Marcarios LIGGIOS0S, ¥; «===+sr=ssressnnnnn s s oo n s cm s oo s e oo
RESULTA:

Que, en fecha 25 de Marzo de 2021 se presenta la representante convencional de MPL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUPAS LTDA e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 709 de 14 de
Diciembre de 2020, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos, -=-==--====-===s==msssmmmmmeoeameeeee

Que, en fecha 05 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelacion INterPuUest, «---«co-seeieerriosrncenicemmes o sssnesteme t e s e mme s s h AT e kA e e e mn e s s n et a e s s e

Que, en fecha 28 de Diciembre de 2021, el representante convencional de MPL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUPAS LTDIA eXprest agraviDs, -«a--- ssscesoseoscummmes mom et it e et en b s ot S eeis

Que, en fecha 15 de Marzo de 2022, se presenta la representante convencional de THE
POLO/LAUREN COMPANY, L., y contesta el traslado de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de Marzo de 2022.----------=--=----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..)JQue, analizando las marcas “M.POLO (marca solicitada)
vs. “POLO" (marcas oponentes), en una analisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna
existen estrechas semejanzas tanto en el plano ortografico como en el aspecto fonético, visual e ideolégico.
Ademds, ambas marcas pretenden identificar productos de la misma clase 25, lo cual agrava el riesgo de
asociacién/confusion de marcas en el publico consumidor. Que, al realizar el cotejo de las marcas en
pugna, se puede apreciar que el solicitante no introdujo elementos novedosos y contundentes que brinden
aptitud distintiva a la marca, al realizar el cotejo marcario de manera sucesiva y en conjunto se puede notar
las semejanzas, igualmente al pronunciar ambas denominaciones (M.POLO - POLO) es posible apreciar la
similitud fonética y que dejan el mismo recuerdo. Ademas, son marcas que pretenden identificar productos
de la misma clase 25 (prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria). El riesgo para el consumidor de
relacionar ambos productos es elevado por las semejanzas mencionadas. (... )" . ——-=--==s=ssssassmsnmmiamniaans

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *(. )En el plano grifico, existen
elementos diferenciadores tanto en la denominacion como en la etiqueta del oponente, La denominacion
solicitada por mi mandante inicia con la letra "M" seguida de un punto y luego la palabra "POLO", lo que
vuelve completamente distinto al conjunto resultante, por lo tanto, el consumidor pondra atencién a la
totalidad del signo y no a los vocablos aislados pudiendo diferenciarlos claramente. Estas diferencias
visuales traen aparejadas diferencias fonéticas, ya que, al pronunciar sucesivamente las marcas, las
diferencias de pronunciacion descartan indefectiblemente un riesgo de confusion auditiva:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA., una gran empresa brasilera de cﬂnfema@

mercado de moda masculino que funciona desde el afio 1992 y en la que tod, _151." ma
relacionadas a su propio nombre comercial, mientras que la palabra “POLO" deﬁnea’f d

Meeetnra General Intering
Mirezcite GeperalBeA ropicdad [nduwe
L e T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 709 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “M.POLO", CLASE 25, EXPEDIENTE N°® 31051/2018, SOLICITADO POR MPL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - wee

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 709 de 14 de Diciembre de 2020 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----=====-==s==sressmmrmmasm e

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “M.POLO", Clase 25,
Acta N® 31051/2018, solicitada a nombre de MP INDUSTRIA E COMERCIO DE
ROUPAS LTDA, —-on-mssmmsssamissnmmssmsssbmnsss s isss s e s s s som s s e b ssres

Art.32  NOTIFIQUESE.------seecsmsmemmneianncine . (e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 709 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "M.POLO", CLASE 25, EXPEDIENTE N°® 31051/2018, SOLICITADO POR MPL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. A

similar y por ende, el consumidor podria caer en confusién pues las marcas en pugna no solo presentan
similitud grifica y fonética, sino que al proteger los productos de la misma clase 25, estarian compartiendo
los mismos lugares de venta, razén por la cual las posibilidades de asociacion de la marca solicitante con la
OPONENEE, S VN BCTECRNEALAS. == === e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esti en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicién del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de coexistencias, no es la
tinica.™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortogréfica: “Es quizds la mas habitual en los casos de
confusién. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, fa misma fﬂngfmd y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus” (524), "Bretén" y "Ereton”
(532), "Maxima" y "Maxim 5" (537). % oeueeeomamem s e e s e e e s s

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

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

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

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusién mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, Ia
simifitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusién no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones v de aprovecharse de la reputacion de una marca existente v 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 12 Primera™. -« s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el a_rticulﬂ 2inciso )y cum:ordantes de Ia Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Direcciﬁn Gerferal arriba

! "DERECHO DE MARCAS” = Jorge Otamendi. % Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
P DERECHO DE MARCAS™ — Jorge Otamendi, 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
' Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombda, 2006,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1870 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“PLANT
CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N2 84339/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.--

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia 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 @ ComSTUIT UIa aECa. - see e e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PLANT CARE" resulta descriptiva
o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
Productos qUe Se desea aMPArar, «=-=====<assessmtamme et e e s s

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el cardcter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios. Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs, 01 de autos se
aprecia que la solicitud de registro de la marca “PLANT CARE" fue presentada para cubnr productos de la
clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *Todos Jos productos comprendidos
en la clase 0! (UNO)". La clase | comprende principalmente productos quimicos para la industria, la ciencia
y la fotografia, asi como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura.' =----seeseeammmi e

Que, a los efectas de determinar si la solicitud de registro de marca “PLANT CARE” resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la misma brinda informacién acerca de las
caracteristicas del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominacién “PLANT CARE" no
constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 01 del
nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco
brinda informacion necesaria o usual sobre las caracteristicas de los productos. ------==---=scssesemmiianns

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “PLANT CARE" representa una creacion
lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos fonéticos e ideologicos
que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora.
Aunque los componentes léxicos “PLANT" y “CARE" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como
términos de uso comin o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis
sustancial de especificidad al vocablo resultante. -« seese e

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la acnwﬂ'ad que desarmﬂa
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como ma asgiebule:
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de ey ar en stis e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1870 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLANT
CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N? 84339/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----=-------

18 AGD 2076

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A., contra la Resolucion N2 1870 de fecha 12 de Octubre dede 2022, dictada por la Direccién
B VAT e o e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de Diciembre de 2022, se presenta el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1870 de fecha 12 de
Octubre de 2022, dictada por la Direccién de Marcas.--«=-«==-«sssemmmmmmmmmms s s s s s nsss s s s snes

Que, en fecha 10 de Marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
T e

Que, en fecha 30 de Marzo de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 11 de Abril de 2023, - -eemeemm e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(...) Que fa solicitud de registro de la marca "PLANT CARE" ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de Ia
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 1o Solicitado. -"======sseseemrmre e e e e et e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. y
manifiesta que: “(..)Que la marca cuyo registro se solicita "PLANT CARE" es evidentemente una marca
novedosa, original, v en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc e) ..///.. El objetivo
primordial es poner al alcance la base de PRODUCTOS NATURALES SALUTIFEROS, PARA EL CUIDADO DE
LAS PLANTAS", o sea de indole NETAMENTE VEGETAL. (no animal, humano o de mascotas)..//\.. Que:
Defendiendo entonces tenemos: "PLANT CARE", constituyen: "PRODUCTOS PARA EL CUIDADOQ DE LAS
PLANTAS". Asi tenemos, en nuestra propia Direccién de Marcas un sinntmero de registros que utilizan la
sigla "CARE", en sus registros concedidos v que tienen la misma “cualidad” alegada para el rechazo de la
presente solicitud. Entre ellos podemos citar: “FRESENIUS MEDICAL CARE", “MARIO BADESCU SKIN
CARE", "PLENA REAL CARE", JOHNSON & JOHNSON VISION CARE", "CLUNY OPTIMAL SKIN CARE", e
incluso la marca “LISTERINE TOTAL CARE ZERO", todas concedidas para la clase 01, en incluso vanas con
renovaciones....//{...Que, existen en la actualidad y en plena vigencia varias centenas entre solicitudes,
renovaciones y registros cuya marca incluye la designacion de CARE en su nomenclatura, pero ninguna
incorporando la denominacion “PLANT", constituyendo la totalidad de la misma, en conjuncion con la
denominacion “PLANT + CARE" un conjunto novedoso, original y llamativo para los demas...///....Que la
utilizacion de la denominacién “PLANT", al igual que "CARE", en su conjunto NO son de uso comin y
necesario, al contrario, CONSTITUYEN Y CONFORMAN UNA DENOMINACION NUEVA Y ORIGINAL para
circunscribir [a marca a los limites de la especialidad mencionada... )---=«=-==sesseesmssmnmmmm i caiceas

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la proceden
INEErPUESLO, =+-==n=-vrrserrrssemmmmoeor s ceme e et et oo eee o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne@ 1870 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLANT
CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N¢ 84339/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.

/... 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 ¢ Caracteristicas. "=-=+==s=ssrmrssnsraransansssansrcentansnssnnssasssenansasianssassonnsnnnssnnsesasse

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: NATURAL PLANT PROTECTION, clase |,
Registro N°® 554790 a nombre de Laboratoires Goemar, S.A.S.; NPP Natural Plant Protection, clase 1, Registro
N® 566843 a nombre de UPL Corporation Limited; PLANT — PHOS TA, clase 1, Registro N *547374 a nombre
de TRANSAGRO S.A.; BLUE PLANT, clase 1, Registro N° 571094 a nombre de FRANCISCO VIERCI Y
COMFANIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; BIO PLANT, clase 1, Registro N® 574090 a
nombre de BIOPLANTA S.A: extremo que demuestra que el vocablo PLANT es de uso comin en el
PUDE0. = e vresnmansiasinnn s sanssnantareriinss snsiantnbanas st ad s snius et utinsstinarsinesenirsnsiesinessnisssinsnntasobassonasiasnass

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1870 de fecha 12 de Octubre de 2022, dictada por la
Direccitn de Marcas. —=s—ssr—trrertrommmes et e et s e eaeuanes

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“PLANT CARE", Clase 01, Acta N° 84339/2021, solicitada a nomb

Art. 32 NOTIFIQUESE.--------+--------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1321 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TOTS WILD Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 5428/2022 A NOMBRE
DE OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANQ, ---rnsrazsresesemmrmmnnsaemscneneen

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

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas TOTS WILD (solicitada en clase 25) y la marca TOTTO
(registrada en clase 25).---------ss=csseennes T A A e A s A SN S S A A A s e SR S e S aad 40 e w o

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
CONSUMIGOTES, ~xresenssssssnnsannssnsnnsssmmmrsannnsansssaansssms s stosssanssasssnsnssssarees s sestsssstasipentasassansssennssns

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca opontente “TOTTO" y la
solicitud de registro de la marca *TOTS WILD" se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten la
secuencia “TOT", la incorporacion de la letra inicial “TO" en la marca registrada constituye un elemento

diferenciador relevante, como se puede apreciar a CONtNUACION:=-=======sr=srsmrermmsrras s s e
TOTS WILD Y ETIQUETA (marca solicitada) y,
TOTTO Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
Impresion visual Muy diferente, oo e e s

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

Que, al analizar los aspectos ortografico y fonético de la marca solicitante “TOTS WILD" y de la marca
base de oposicion “TOTTO", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten algunas letras,
presentan diferencias sustanciales en su estructura, extension, secuencia de letras y pronunciacion. En
efecto, la marca solicitante incorpora los términos “TOTS" y “WILD", cuya combinacién le confiere una
configuracion visual y fonética distinta de la denominacion “TOTTO". Por consiguiente, las marcas
enfrentadas generan una impresion de conjunto claramente diferenciada desde los puntos de vista
ortografico y fonético, sin que la coincidencia parcial de determinadas letras resulte suficiente para
determinar semejanza entre los SigNOS.--=--==r==rrremrmrme e T e

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario mﬁm . s Ter &‘Lﬂas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentiifiy, comiaies isabido, la

VT4 e L L

'Derecho de Marcas. [orge Otamendi, Editorfal: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003 : 1‘1'-"5“""" K s T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1321 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TOTS WILD Y ETIQUETA', CLASE 25, EXPEDIENTE N* 5428/2022 A NOMBRE
DE OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANO.

Asuncion, | 8 AGD 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA en contra de la Resolucion N 1321 de fecha 13 de Noviembre de 2025, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitIZiosos, ¥ «=ss=seaseesmenmmm e s s s s s nn s

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N°® 1321 de fecha 13 de
Noviembre de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -------------scremmmmmmsremmenannns

Que, en fecha 03 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 04 de Mayo de 2026, el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT LIMITADA
expreso agravios; en fecha 11 de Mayo de 2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la
expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.-—------=-----srmemeenmnceeeaes

Que, en fecha 15 de Julio de 2026 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama @ Autos para resolVer. - sseeemm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, al realizar el estudio sobre la posible
coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestion
deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y,
el resultado que arroje la vision en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una
impresion muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se
puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. Que, al profundizar en las diferencias
entre TOTS WILD Y ETIQUETA (solicitada) vs. TOTTO (aponente), se aprecia que las mismas son notables
tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. En este caso, las diferencias gréficas, ortogrificas y
fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una
impresién general claramente diferenciada. Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano
gramatical sino también el visual podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente
cuentan con una etiqueta que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende,
inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente, (... )" —«-sssssmemmmmm s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(.. JAfirma la resolucién recurrida que
“las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto sin artificiales desmembraciones" El distinguir
la parte esencial de una marca (como es el elemento TOT en este conflicto) y ponerlo de relieve
(mostrando que es confundible con otra marca muy difundida en el pais, como es TOTTO) no Jmphc‘;.-
separario del conjunto ni una desmembraciéon artificial. Las partes hacen al conjunto y, entre-ela
hay alguna que caracteriza ese conjunto. En la marca solicitada, TOT caracte 75 FOTSH
eventual registro de esta marca provocara confusion con TOTTO, tenienda/g
productos y servicios similares (prendas de venta de prendas de vestir).(...)”

\I.L‘\_"I'_'__ .|-! '__ .""
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1321 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TOTS WILD Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 5428/2022 A NOMBRE
DE OSCAR DANIEL TRALA CHIUZAND, e e e st aavasa spaes

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas *TOTS
WILD" en la clase 25 y |a marca “TOTTO" clage 25, —-eseesmmm e st s s s
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintas una de
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién
S e i S R R B e e e B e U s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1321 de fecha 13 de Noviembre de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «===-===ssressersmrmmmrrmusmeeranaseranes

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"TOTS WILD", clase 25, EKFE{[IEI’\IE N® 5428/2022 a nombre de OSCAR DANIEL
TERRAL A CTHHINTEIRINICN , oo i s i i

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ----s-s-sse-emsess A _.ﬁ.'_':l'.'._-.-.t .............................

s .:_':r.lfu;l:t -" [
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1321 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TOTS WILD Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 5428/2022 A NOMBRE
DE OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANOQ.--===-======xsrexzzzsnrzemreenccs -

proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca oponente se extiende al uso en
conjunto del signe denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados
de forma separada (las letras: T-O-T-T-0), razon por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca, toda vez que la marca posterior posea elementos que la
diferencien de la Marca anterior. ««=-ssss e e

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, se observa que la misma
presenta una composicion grafica integrada por la representacion estilizada de un felino, en blanco y
negro, de trazos definidos y caracter llamativo, ubicada sobre la denominacién "TOTS WILD", igualmente
representada en color negro. Por su parte, la marca oponente presenta una composicion grafica diferente,
conformada por una figura estilizada en color blanco sobre un fondo negro, acompariada de elementos
circulares de colores rojo y amarillo, y de la denominacién “TOTTO", en cuya representacion también se
INCOTPOTaN elementOs CroM At C08 ===mnms e s e e e

Marca Solicitada: Marca Oponente:

e

ToTIo

En consecuencia, la configuracion grafica y la disposicion de los elementos que integran ambas
etiquetas generan impresiones de conjunto claramente diferenciadas, tanto por sus respectivos
componentes figurativos como por la forma en que estos se encuentran dispuestos y combinados con sus
elementos denominativos, reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociacién o confusion
desde el punto de Vista ViUl == -mmmm e e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la marca oponente “TOTTO" en la clase 35
con la siguiente cobertura de productos: “Exclusivamente ropa interior y ropa casual, tales como jeans,
pantalones, overoles, camisetas, sudaderas, suéteres y camisas, comprendidos en la clase 25.-". Por el
contrario, la marca solicitada *TOTS WILD" solicitada en clase 25 en productos tales: “ropa de cuero; ropa
de cuero de imitacién; ropa de gimnasia; combinaciones [ropa interior]; ropa de papel; ropa de playa; ropa
exrem}r ropa de confeccién; ropa para ciclistas; ropa interior; camisetas de deporte sin mangas; camisetas;

Que, del contraste de las coberturas se advierte que, si bien ambas marcas se encuentran comprendidas
en la Clase 25, presentan diferencias en cuanto a la naturaleza y delimitacién de los productos, Mientras la
marca oponente se limita a ropa interior y ropa casual, la solicitada comprende una variedad mas arnplm de
prendas. incluyendﬂ ropa de cuero, deportiva, de pla}ra y para clchstas En consecuencia, la ceir

™
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 12155/2022 A
NOMBRE DE BETECH S.R.L..---s=-nsrsmrssrssmnmmemmsmemseammemme e mnenee

marca solicitada por la parte adversa, guarda una semejanza directa con la marca YUKITA de propiedad de
mi mandante. En efecto, YUKITA puede percibirse como un diminutivo o derivacion de YUKO, lo que
refuerza la vinculacién denominativa entre ambas marcas, pareciendo formar parte de la misma familia
T I

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas YUKO MIX 0 STRESS (solicitada en clase 32) y la marca
YUKITA (registrada en clage 32).--=---resrrrersemesremmmmimeeeeeee ceme e se e m s sn e mem e em e s vm e m e s em e we e e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la 6ptica de los eventuales
TR TR DRI it e s i S oS i i s i et e M N S gl s g o

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “YUKO MIX 0 STRESS", clase 32, con la
marca oponente “YUKITA”, clase 29, —--r-rseremsmmrrmmrr s s s e e s s e s s s e sm s s a s s s

YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA (marca solicitada) y,

YUKITA (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
IMPresion visual MUy Qi erente, s e e e

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

Que, al analizar los aspectos ortografico y fonético de la marca solicitada *YUKO MIX 0 STRESS”
frente a la marca oponente “YUKITA", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, ello no
implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentan distinta
longitud, estructura y composicion, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signns En
consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un eleme
concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, cog
de las denominaciones les otorgan una fisonomia ortogrifica propia y ung'p
difermimds e s R S A e R SRR T =L

" Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNess - Abeledo-Perrot ANO: 2003
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12155!2!:!21 A
NOMBRE DE BETECH S.R.L..-=s--=sseesssmmssmmasmsssnesssmmsanmsamntsames s menmmm e e s amnen

Asuncién, 18

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de BETECH
S.RL. en contra de la Resolucion N° 1414 de fecha 02 de Diciembre de 2025, dictada por la Direccion de
AsSUNtos Marcarios LitIZIOs0s, §; s==ssess e e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de Enero de 2026 se presenta el representante convencional de BETECH S.RL. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1414 de fecha 02 de Diciembre de 2025,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIEIOS08, «-=---==-====mmmmmmmm e e

Que, en fecha 10 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.—

Que, en fecha 22 de Abril de 2026, el representante convencional de BETECH S.R.L expreso agravios;
en fecha 02 de Junio de 2025 el representante convencional de HALTEN S.A. contesta la expresion de
agravios. Esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 08 de Junio de 2026, —-------==-essmmermracemeenaneas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, al realizar un examen superficial de las
marcas en disputa, es evidente que la marca (YUKO mix O stress) solicitada y la oponente (YUKITA), no
solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten
una estructura similar. Esta falta de distincion clara entre las marcas sugiere una posible confusion para los
consumidores.- Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de
familia, o que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta
(considerar que ambas tienen un mismo origen de produccidn). Que, de esta forma resulta evidente la
identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca solicitada no retne las condiciones basicas
esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos
indispensables para el registro de Una Marca. (... — = e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(..)En primer lugar, manifestamos
que la palabra "Yuko®, ya se encuentra registrada nombre de mi mandante, en diferentes clases..//.. Como
podemos ver, no existe ningin producto en los que coincidan entre si, en relacidn a los nombres
presentados. La adversa manifiesta que son productos similares, pero justamente el clasificador cumple la
funcién de diferenciar unos rubros de otros. Debe considerarse que entre las marcas en pugna en autos no
existe confundibilidad alguna que amerite hacer lugar a esta. Para que exista confundibilidad entre dos
marcas, es decir, para que éstas sean confundibles, debe existir una similitud suficiente entre ambas,
circunstancia que no se da en este caso. Por lo que por lo que vengo a manifestar los siguientes
ARO[ )  rres s e e e e e e e

Que, contesta la expresion de agravios HALTEN S.A y, entre otros argumentos, expresa: (... Jsimismo,
como ya se ha senialado en lineas precedentes, niego categéricamente que entre las S INETeas-ep-pugr
existan similitudes denominativas. En este senrrda la marca YUKITA de propiedge "de mi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N® 12155/2022 A
NOMBRE DE BETECH S.RLL..-w=ss=ssrssesssozsssmsamnramnsamessamscrnasaneasemsamssssnsnsnaes --

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposicion, ampara productos
que se detallan a continuacion: YUKITA, Registro N* 545279, clase 29, para: “Productos de la clase 29, tales
como came, pescado, camne de ave y camne de caza, extractos de came, frutas y verduras, hortalizas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, patatas fritas, copos de patata, jaleas, confituras,
compotas, huevos, leche y productos licteos, aceites y grasas comestibles”. Mientras que la presente
solicitud YUKO MIX O STRESS pretende su registro para amparar los productos comprendidos en la clase
32tales como: Todos los productos comprendidos en la clase 32.—--------------eemsemmm e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ng comparten la misma
clase del nomenclador internacional. —-===ssssesem e e s

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

Que, tal como lo sefala el solicitante, BETECH S.R.L. es titular en Paraguay de diversos registros
marcarios que incorporan las denominacion "YUKO", entre ellos: YUKO TERE BAR, clase 43, Registro N°®
567935; YUKO carrulim, clase 33, Registro N° 567858; YUKO La evolucion del tereré (eslogan), clase 35,
Registro N° 557497; HAKEMATE by YUKO, clase 5, Registro N° 591382. Que, este extremo demuestra que la
marca base de oposicion coexiste registralmente con otras marcas a nombre de BETECH SRL.,
circunstancia que evidencia que la incorporacion del elemento comin "YUKO" no ha constituido un
impedimento para el otorgamiento de registros Marcarios, «-----sssss s e s

Que, respecto a la marca solicitada posee una “familia de marcas" con el vocablo *YUKO". Las
Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 259/2025 establecen:
“Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusion y la posibilidad de
coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de
marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del pais; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de
marcas es un grupo de marcas que comparten unc o mas elementos distintivos comunes y pertenecen a la
misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrinsecamente distintivos o pueden haber
adquirido caricter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el pais. Los elementos distintivos
especificos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la informacion sobre el origen
comercial de los productos o servicios que ostentan esos SIgRos(. )™, — -

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica ent
0 STRESS" en la clase 32 y la marca *YUKITA" clase 29. ——-------------m-rmmmmmmmaenes

Direccwin Nacional de Propicdad Iniclecmal, (2025) Directrios l.':»..l.l:..l of Fawen de Muarsas o Puaragary ]
hiig sacvcdalimgest ey Crsartal s 3 il andusial rprias plirg i Duh{lwhl.\’:'-"-""

4 DJret:mn Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL). .D‘.'rﬁ‘l'n:'.:‘i prara ef examen de marcas en Paraguay (2025} Disponible en:”
bttpsdiwww dinapigov.py iportalivipremedad industoalf marcis/directoces
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA", CLASE 32, E}CPEDIENTE. N® 12155/2022 A
NOMBRE DE BETECH S.R.L.. e i T

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un

signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
pasterior ALEOSAN (... ) - -===-sm=mmmmmrms e ssm s semsn s ns s sn s s s s s s s m s s mm s s s s e sm s s o e e s

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.”. En ese orden de ideas, como es sabido,
la proteccion marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la proteccion conferida a la marca registrada “YUKITA" recae
sobre la denominacion en su conjunto, sin que ello implique el otorgamiento de un derecho de
exclusividad sobre las letras que individualmente conforman el vocablo (Y-U-K-I1-T-A), el cual puede formar
parte de otros signos, siempre que estos, apreciados en su conjunto, incorporen elementos suficientes que
les confieran una impresién de conjunto diferenciada. En el presente caso, la marca solicitada YUKO MIX 0
STRESS incorpora el término "MIX 0 STRESS®, que contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de
la marca antecedente, razon por la cual la coincidencia en el elemento "YUKITA" no resulta, por si sola,
suficiente para generar riesgo de confusion, —«=s e e —

Que, al momento de evaluar |a capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompafa. En efecto, mientras que la marca
oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por la denominacién “YUKO mix O Stress” y elementos graficos y cromaticos particulares. En la
parte superior se destaca la expresion “YUKO", representada en letras mayisculas de color blanco y
acompanada de un disefio estilizado que incorpora forma de hojas. Debajo de dicha denominacién se ubica
la expresion “mix O Stress”, también en color blanco, con el elemento “0” destacado dentro de una figura de
color verde. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo predominantemente verde,
generando una composicion visual caracteristica. En consecuencia, la combinacién de los elementos
dennmmatwns graficos y crométicos confiere a la marca solicitada una apariencia de cun]untu pmpla Y

Marea solicitada

DENOMINATIVA

" Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPT), Directrices para ef examen de mareas en Paraguay, pp. 147 v 266 . Disponible en:

hibps. tacsew s goy.py paatal v propiedad-industnn marcis difgctrives
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA”, CLASE 32, EXPEDIENTE N" 12155/2022 A
NOMBRE DE BETECH S.R.L..--

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1414 de fecha 02 de Diciembre de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --=---==-s=s-msmsssmmmmmsmmnamcaaaee

Art, 22 ORDENAR |la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA”", clase 32, Expediente N° 12155/2022 a nombre
Gl BETECEE B R —ersvinssse et i 5 e o g s a5

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. CHT 05\ U S SN, S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS®, CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 16915/2022 A NOMBRE DE
CORPORACION BIOTECNICA S.A. ~----msremme e oninnnasss - S

con los requisitos de especialidad y novedad requeridos por nuestra Ley para el registro de marcas
”uﬂrﬂs‘l‘:")" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Por tanto, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma IMC PHOSPHATES COMPANY, y la consecuente coexistencia o no de las marcas
BIOCALFOS (solicitada en clase 05) y la marca BIOFOS (registrada en la clase 05). —«--semmemrommmenceanens

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca "BIOCALFOS” en la clase 05, con la marca
oponente “BIOFOS” registrada en la clase 05, —--esemmm s mmm s e

BIOCALFOS (marca solicitada)

BIOFOS (marca oponente)

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

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

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “BIOCALFOS” y la marca oponente
“BIOFOS", por mas que compartan la raiz "BIO" no se leen de la misma manera al tener terminaciones
disimiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminacion *CALFOS” de la solicitante difiere
ampliamente de la terminacion “FOS" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura
ortografica y por ello también se pronuncian diferente. ------rmmrmremm

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN P,
Resolucion n.* 259/2025, sefiala cuanto sigue: °(...) La comparacion visual de la
basa en un andlisis del ntiimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicidin

Lrt

'Derecho de Marcas. Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 20078 ===Jiferion Nacioral eoropiedad [atelectss
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 16915/2022 A NOMBRE DE
CORPORACION BIOTECNICA S.A. -

Asuncion, TB Jiu[j" MR

VISTOS: los recursos de apelacion interpuesta por el representante convencional de IMC
PHOSPHATES COMPANY en contra de la Resolucion N® 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024, dictada por

la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ¥; --=-==-==s=rmmmmm s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 02 de Enero de 2025 se presenta el representante convencional de IMC PHOSPHATES
COMPANY e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1420 de fecha 17 de Diciembre
de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -=--=---===--==-ssmsmmmmmsommmoeec e

Que, en fecha 21 de Abril de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto. —--

Que, en fecha 08 de Agosto de 2025, el representante convencional de IMC PHOSPHATES COMPANY
expreso agravios; en fecha 11 de Agosto de 2025 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la
expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley, —--------oeeemeeeemmcaeenee

Que, en fecha 23 de Diciembre de 2025 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara
la rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que
ha dejado de usar y llama a Autos para FesolVer. = =s-assoss e et

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que, al realizar el analisis de las denominaciones
en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla
general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepcion de una de las marcas puede ser asociada con la otra. Que, en el campo fonético, partiendo del
cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca
solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasia evocan una idea diferente en la mente del
consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o
indirecta en el mismo. Que, que analizadas en confjunto las marcas en pugna "BIOFOS " (registrada) y la
marca "BIOCALFOS " (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta
Direccién considera que Ja marca "BIOCALFOS", en su conjunto no es susceptible de causar confusion con
g Rl B

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante IMC PHOSPHATES COMPANY y manifiesta: “(...)
De todo lo antedicho puede deducirse que la marca solicitada por la adversa no es producto de su
imaginacion, sino que se inspiré en la marca BIOFOS de mi mandante para la creacién de la suya, y que por
ende, no mostro novedad ni originalidad al solicitar la marca BIOCALFOS, careciendo por tanto ésta de los
requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra ley: especialidad y
novedad, ya que para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la
atencion (especial) y diferente de aquéllas empleadas por los competidores (novedosa). La principal
caracteristica del signo marcario es su caracter distintivo, su calidad de distinguitdespegductos o servicios
de una empresa de los de otro competidor. Una solicitud de registro que ng gt #%’;:‘-\
distintividad, es decir, que no sea capaz de evocar en la mente del puiblico gafs ot
propia, Unica y distinta a las demas marcas, no puede ser concedida comaijp
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16915/2022 A NOMBRE DE
CORPORACION BIOTECNICA §.A, wmse s

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

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas BIOCALFOS
en la clase 05 y la marca oponente BIOFOS registrada en la clase 05, «seeemom e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -------sese s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“BIOCALFOS", clase 05, Expediente N°® 16915/2022, solicitada a nombre de
CORPORACION BIOTECNICA S A, —-------=-2zz2

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula. ~------------ -

' *DERECHO DE MARCAS™ = Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS’, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16915/2022 A NOMBRE DE
CORPORACION BIOTECNICA S.A. - : B S

Resolucion N*_ ™

caracteres coincidentes, el mimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si e/
sonido de la pronunciacién de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercanc para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden v
dcentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estard determinada por las silabas comunes y su
combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...} " --=====m=srmmsmmmsmm s oo

Respecto, a la raiz *BIO", las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY”
aprobadas por Resolucion n.” 259/2025, sefiala cuanto sigue: *(..) 3.3.4 Elementos y partes de palabras ../..
Esos elementos verbales deben permanecer libres para su uso por cualquier competidor en el mercadbo.
Debido a su naturaleza descriptiva de las caracteristicas que indican, no son distintivos y no podrian
funcianar como marcas, en general o respecto de ciertos productos o servicios. .../.. Por ejemplo, la Oficina
podrid denegar el registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados
aisladamente ..[.. “eco”, *bio™ descriptivo de producido de forma ecoligica u orgénica o que sigue
determinadas normas respetuosas del medio ambiente{,..)" —------=-mmrms s

En concordancia con lo sefilado, debe tenerse presente que la proteccidon marcaria no se extiende a
elementos o particulas que, por su caracter comin o descriptivo, carezcan de fuerza distintiva por si
mismos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no ven por si mismos el signo distintive,”. En consecuencia, la proteccion de las marcas
se extiende al conjunto del signo distintivo ¥ no a sus elementos considerados de manera aislada. Por ello,
la proteccion otorgada a la marca oponente se circunscribe al conjunto del signo denominativo tal como
fue registrado, sin conferir exclusividad sobre sus elementos individualmente considerados (las letras
B-1-O-F-0-8), pudiendo estos formar parte de otra marca siempre que el signo posterior incorpore
elementos que permitan diferenciario, —sssseees e

Bajo este criterio, dado que el prefijo "BIO" es descriptivo y carece de fuerza distintiva por si solo, a los
efectos de la comparacién de los signos en pugna debe descartarse y el peso del anilisis recae en las
terminaciones "CALFOS" y "FOS". Estas silabas finales son claramente distintas en los planes visual, fonético
y conceptual. Por tanto, es posible afirmar que el consumidor pertinente no incurrira en riesgo de
confusion ni de asociacion, permitiendo que "BIOCALFOS® y "BIOFOS" coexistan vilidamente en el
DI BT G, == mmmtmm s e e e e e e rem e enanes smeaa s mnsasas s aana s aas

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas a nombre de diversos titulares en la clase 5 que utilizan la raiz BIO como parte de su
denominacitn, tales como: Bio fauna, registro N® 586604; BIO CEFALIN, registro N°® 555207; BIO NEOMETA.
registro N° 614621; BIO ELECTRO, registro N°® 627045; extremo que demuestra la coexistencia d
con otras marcas con dicho prefijo -BIO- a nombre de diferentes titulares y en la misf
esta Direccién no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud gé regi:
PrOSPErAr €N FEEISIIO, =+ -====mssssrssmss e

" Direceidn Nacional de Propiedad Tntelecal (DINAPT), Directrices para of examen de marogs en Pavaguay, pp. 147 v 266
Iyrpps e il imap o pydporial v propeedad-indusinal moreas diregctnice s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 581 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 49973/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY, sttt et e cssisasssesessaanese -

ampliar el derecho adquirido”. Niego categdricamente que la existencia de registros previos de la marca
CONTIPARAGUAY en oftras clases, obtenidos sin oposicién o sin que mi mandante haya tomado
conocimiento de los mismos, pueda constituir argumento vilido alguno para conceder el registro de la
marca en la clase 35, pues cada solicitud de registro debe ser analizada de forma independiente conforme a
las disposiciones legales vigentes. La existencia de dichos registros no subsana ni convalida la
confundibilidad existente entre las marcas en pugna, y mucho menos puede ser considerada como un
“derecho adquirido” que habilite autométicamente el registro en otras clases, especialmente cuando dicho
registro afecta los derechos de mi mandante.(...)” —==--======r==mssssms s rmr e et

Que, el solicitante no contestd el traslado de la expresion de agravios, por lo que se la declaré en
rebeldia y se llamé a autos para resolver. — ------sses s e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas CONTIPARAGUAY (solicitada en clase 35) }r la marca CONTI
{registrada eri ChBE SZ) mmwre s s rn s ot e e b A R R R w2

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “CONTIPARAGUAY™, clase 35, con la
marca oponente "CONTT", clase 32, —------mnmmm et e et

CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA {marca solicitada) v,

CONTIY ETIQUETA (marca oponente)

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

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

Que, al analizar los aspectus nrtugraﬁcn y fﬂnetlcn de la marca solicitada "CDNI'IF

! Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANG: 2001
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 581 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 49973/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY .- - -

.

Asuncién, 18 AGD 2025

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de CASA DI
CONTI LTDA en contra de la Resolucién N° 581 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada por la Direccion de
ASUNtos Marcarios Litigiosos, ¥; =« -=rseee e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Julio de 2025 se presenta el representante convencional de CASA DI CONTI LTDA
e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 581 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIGIos0s. —==-«--==sseemsmms s

Que, en fecha 16 de Septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedit el recurso
P S, o s e s —

Que, en fecha 15 de Abril de 2026, el representante convencional de CASA DI CONTI LTDA expreso
agravios; en fecha 23 de Abril de 2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresion de
agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. —----semmmmmmmmm

Que, en fecha 16 de Julio de 2026 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolver. -« cees el

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, haciendo un andlisis minucioso en
conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CONTIPARAGUAY y la
marca oponente CONTI gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud
denominativa, en los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin
expresadas de diferentes maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta. Que, luego
del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera que las marcas en pugna
pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen
diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para
el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-
Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta
similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusion en el piblico consumidor.-(...)" —-----=====-=----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: (.. )Es sabido que tanto los términos
genéricos y/o descriptivos como los geograficos y los de uso comun, por si solos, carecen de distintividad y
no otorgan los requisitos suficientes para que una denominacién sea registrada. Para ello, el solicitante
debe acompariar dicho término de otra palabra que /a torne original y novedosa, y no justamente con una
idéntica o sumamente confundible con la de un tercero, como ocurre en el presente caso. Entonces, la
presencia de la palabra "PARAGUAY" no corresponde a un elemento diferenciador que sea suficiente como
para distinguiria de las marcas de mi mandante ni tampoco otorga la distintividad ni vedad-snficiente
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 581 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 49973/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY. e e e e

Marca solicitada Marca oponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposicién, ampara productos
que se detallan a continuacion: CONTI, Registro N° 428515, clase 32, para los productos de bebidas,
refrescos, cervezas y agua. Mientras que la presente solicitud CONTIPARAGUAY pretende su registro para
amparar los servicios comprendidos en la clase 35 tales como: Importacién, exportacién, representacién y
compraventa de productos agricolas, dcidos grasos, aceites, harinas, materias primas para
L L [ L S

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitaindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ng comparten la misma
clase del nomenclador internacional., — - e

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

Que, tal como lo sefala el solicitante, CONTINENTAL GRAIN COMPANY es titular en Paraguay de
diversos registros marcarios que incorporan las denominaciones "CONTI" y "CONTIPARAGUAY", entre
ellos: CONTIPARAGUAY, clase 01, Registro N* 568483; CONTIPARAGUAY, clase 03, Registro N°® 568484;
CONTIPARAGUAY, clase 21, Registro N°® 567188;CONTIPARAGUAY, clase 31, Registro N°® 636460; CONT], clase
29, Registro N® 558628; CONTI, clase 35, Registro N° 618155; CONTI, clase 31, Registro N°636465. Que, este
extremo demuestra que la marca base de oposicion coexiste registralmente con otras marcas a nombre de
CONTINENTAL GRAIN COMPANY, circunstancia que evidencia que la incorporaciéon del elemento comin
"CONTI" no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios, --«=-«=--s==ssssszzae--

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas

“CONTIPARAGUAY" en la clase 35 y la marca “CONTI Y ETIQUETA" clase 32, — - momremmmmee e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, nngina]
otra en todos los planos de comparacién, por tanto, corresponde confirmar la Resolucigf:

=
' Dwreccnin Macnonal de Propscdad Tnrclectual, (2025) Dvernetaer pans of Foamen de Marons o Parsgean ;1_5'.. :
L
¥ wirmmapi s sl v 3 peopiedad - mabpamp ) psere s gl g ',
"




DIRECCION NACIOMAL DE

4% PROPIEDAD . GOBIERNO or1 | PARAG Al
!ﬂgkﬂcrml, PARAGUAY | REKUAI

ResoluciGn N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 581 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 499?3!2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY .--------=====senames s

estructura y composicion, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En
consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento suficiente para
concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composicion y configuracion
de las denominaciones les otorgan una fisonomia ortografica propia y una pronunciacion claramente
E L Lt T TR RS SN TC RIS M S ST N <UL SRR SR, R AT SR WIS - NESE PN

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: “..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anélisis del numero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el mimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de fa pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un

signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejempio, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSTEEIOr AL E O S AN (. m e

En tal sentido, jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando ne constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese orden de ideas, como es sabido,
la proteccion marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la proteccion conferida a la marca registrada CONTI se
extiende al conjunto del signo denominativo asi registrado, sin otorgar un derecho de exclusividad
absoluto sobre el vocablo "CONTI", el cual puede integrar otros signos siempre que, apreciados en su
totalidad, incorporen elementos suficientes para conferirles una impresion de conjunto distinta. En el
presente caso, la marca solicitada CONTIPARAGUAY incorpora el término "PARAGUAY", que contribuye a
individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca antecedente, razén por la cual la coincidencia en el
elemento "CONTI" no resulta, por si sola, suficiente para generar riesgo de confusion, —-------=----s-see-—

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompania. En efecto, mientras que la marca
oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por la denominacion "CONTI PARAGUAY" y un disefio grafico de configuracion particular. En la
parte superior se aprecia un isotipo conformado por una figura circular estilizada, compuesta por trazos
curvos de color rojo y naranja que, en conjunto, evocan la letra "C*, acompariada de un punto circular en su
interior. Debajo del isotipo se ubica la expresion "CONTI", escrita en letras maytsculas de imprenta de color
rojo y de mayor tamafo, seguida de la palabra "PARAGUAY", también en maytsculas. de menor dimension y
en color naranja. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo negro, generando un
contraste visual que realza la identidad grafica del signo. En consecuencia, la combinacién de los
elementos denominativos, figurativos y cromaticos confiere a la marca solicitada una apariencia visual
propia y suficientemente distintiva, claramente diferenciable de la marca antecedente, que carece de
elementos grificos, circunstancia que reduce significativamente la posibilidad 1ion en el publico

fn-ﬁ-.il.d-:

[nikpas Savwew il oy py. pord e ¥ propredad <madusinal morcas diectoee
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 581 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49973/2022 A NOMBRE DE

CONTINENTAL GRAIN COMPANY ------s-nnn-
PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucion N° 581 de fecha 18 de Junio de 2025 dictada por la

Art, 22

Art. 32

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ««-=sc et

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"CONTIPARAGUAY", clase 35, Expediente N° 49973/2022 a nombre de
CONTINENTAL GRAIN COMPANY . — - -seeucenosencas

NOTIFIQUESE por Cédula, -----=-==--=sssseeeens
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 49979/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY +-esrsevrremmessassesssmtsnssssmmssmissrrass smse s e s srmass oot ssassamas tamasasrses

confusion entre las marcas CONTIPARAGUAY solicitada en la clase 31, y CONTIPARAGUAY registrada en la
clase 32, debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas", y que
la marca solicitada "redne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad’. Cabe sefialar, en primer
lugar, que la resolucién incurre en un error al referirse a la marca CONTIPARAGUAY como registrada en la
clase 32, cuando en realidad la marca registrada en dicha clase es CONTI, lo cual evidencia la falta de un
andlisis adecuado del expediente. Niego categéricamente que la diferencia de clases pueda constituir
argumento vilido alguno para desestimar la oposicion, pues los productos de la clase 31, tales como granos,
semillas, cereales y malta, constituyen la materia prima esencial para la elaboracion de los productos de fa
clase 32, como cervezas y otras bebidas, productos por los cuales mi mandante es notoriamente
reconocida. La estrecha vinculacién entre ambas clases no fue debidamente ponderada por la Inferior, y
mucho menos puede sostenerse que la marca solicitada reiine los requisitos de novedad y originalidad
cuando reproduce en su totalidad el vocablo CONTI, elemento nuclear y distintivo de las marcas de mi
L LT L ) et

Que, el solicitante no contesto el traslado de la expresion de agravios, por lo que se la declaré en
rebeldia y se llamo a autos para resolver. —----se-ses e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas CONTIPARAGUAY (solicitada en clase 31) y la marca CONTI
(registrada e Clase 32 ) s se e

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

Que, en ese orden de ideas. corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “CONTIPARAGUAY™, clase 31, con la
marca oponente “CONTI", clase 32. —--rwesrroms et s s s s e e

CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA (marca solicitada) y,

CONTI Y ETIQUETA (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar cnnﬁmdibles a Ias marcas par el solo hecho de que dentro de su estructura g etras o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 49979/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY --+-----xanermrsmemeememrescencseres

Asuncion, 18 AGD 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de CASA DI
CONTI LTDA en contra de la Resolucion N° 582 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarnos Litigiosos, ¥} —=---c-mmmmmmm e s

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Julio de 2025 se presenta el representante convencional de CASA DI CONTI LTDA
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 582 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LitigIos0s. -« e

Que, en fecha 16 de Septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso
intgrpuestg. e B B R S S S S R S S S e e e m e — ———————— =

Que, en fecha 15 de Abril de 2026, el representante convencional de CASA DI CONTI LTDA expres
agravios; en fecha 23 de Abril de 2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresion de
agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. — - -eememmmmemmm e

Que, en fecha 16 de Julio de 2026 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama a Aut0s Para resolVer. - --==-rmmsm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)Que, analizando las constancias obrantes en el
expediente, y haciendo un andlisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta direccion es del
criterio que las marcas CONTIPARAGUAY (solicitada) y CONTI (oponente) notamos que, entre las mismas
es posible una coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de confusién alguno
entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten la palabra CONTI, ello no demuestra
que las mismas causardn confusion al piblico consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen
una vision de conjuntos distintas entre si, por lo que no habri asociacién entre ellas. Por lo tanto, se puede
apreciar que se diferencian entre si, va sea grafica, ortografica como fonéticamente, contribuyendo con
ellos a generar una impresion general distinta e inequivoca de cada una de las marcas.- Que, las diferencias
son apreciables tanto grafica como auditivamente, tal como ensena la doctrina y la jurisprudencia marcaria
al realizar el analisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusién entre ambas debe
estarse a la representacion de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.-.(...)" —-=--=sesees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(.. JEs sabido que tanto los términos
genéricos y/o descriptivos como los geograficos y los de uso comun, por si solos, carecen de distintividad v
na otorgan los requisitos suficientes para que una denominacion sea registrada. Para ello, el solicitante
debe acompaniar dicho término de otra palabra que la torne original y novedosa, y no justamente con una
idéntica o sumamente confundible con la de un tercero, como ocurre en el presente caso. Entonces, la
presencia de la palabra "PARAGUAY" no corresponde a un elemento diferenciador gifeseyi
para distinguirla de las marcas de mi mandante ni tampoco otorga la distintivid: £ lampyedad suficiente
como para hacer viable su registro. La resolucién recurrida también sefala qué Znosgx leadsabill: 'gle
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 49979/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY .----r-resesresemrmsmnananene :

en color naranja. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo negro, generando un
contraste visual que realza la identidad grifica del signo. En consecuencia, la combinacion de los
elementos denominativos, figurativos y cromaticos confiere a la marca solicitada una apariencia visual
propia y suficientemente distintiva, claramente diferenciable de la marca antecedente, que carece de
elementos grificos, circunstancia que reduce significativamente la posibilidad de confusion en el pablico
B L I T I~

Marca solicitada Marca oponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposicién, ampara productos
que se detallan a continuaciéon: CONTI, Registro N® 428515, clase 32, para los productos de bebidas,
refrescos, cervezas y agua. Mientras que la presente solicitud CONTIPARAGUAY pretende su registro para
amparar los productos comprendidos en la clase 31 tales como: Todos los productos.—------------=-------=-----

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

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

Que, tal como lo sefiala el solicitante, CONTINENTAL GRAIN COMPANY es titular en Paraguay de
diversos registros marcarios que incorporan las denominaciones *"CONTI" y "CONTIPARAGUAY", entre
ellos: CONTIPARAGUAY, clase 01, Registro N* 568483; CONTIPARAGUAY, clase 03, Repistro N°® 568484;
CONTIPARAGUAY, clase 21, Registro N° 567188; CONTIPARAGUAY, clase 31, Registro N* 636460; CONTI,
clase 29, Registro N° 558628; CONTI, clase 35, Registro N° 618155; CONTI, clase 31, Registro N*636465. Que,
este extremo demuestra que la marca base de oposicion coexiste registralmente con otras marcas a nombre
de CONTINENTAL GRAIN COMPANY. circunstancia que evidencia que la incorporacion del elemento
comin "CONTI" no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia e e _fas marcas
“CONTIPARAGUAY" en la clase 31 y la marca “CONTI Y ETIQUETA" clase 32, —--42 o I | R

' Direcodn Macwmal de Propicdad Intelectusd, (2025) Diirsctrices parg of o de Mo o Pirogaes

Bteps £ Covmas o] g v et v 5, ppericdislioelasenal naris e cences




DIRECCION NACIONAL DE

4 % PROPIEDAD % GOBIERNO br1 | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY  REKU

PARAGUAY
‘l
hJ:-

Resolucion N*_ %' (

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 49979/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY.---

continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). -« «sce s e s s e

Que, al analizar los aspectos ortografico y fonético de la marca solicitada *CONTIPARAGUAY™ frente a
la marca oponente “CONTI", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, ello no implica que se
lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentan distinta longitud,
estructura y composicion, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En
consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento suficiente para
concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composicién y configuracion
de las denominaciones les otorgan una fisonomia ortogrifica propia y una pronunciacion claramente
QI OB NICIA R, me e rmsnn s a s n s s s n man s s s s s 555 5.5 S b o S 8 B S o e e i e S e i i i S

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo. o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un

signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estara determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POStErTOr ALE O S AN () e e e e e e

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo."En ese orden de ideas, como es sabido,
la proteccién marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la proteccion conferida a la marca registrada CONTI se
extiende al conjunto del signo denominativo asi registrado, sin otorgar un derecho de exclusividad
absoluto sobre el vocablo "CONTI", el cual puede integrar otros signos siempre que, apreciados en su
totalidad, incorporen elementos suficientes para conferirles una impresion de conjunto distinta. En el
presente caso, la marca solicitada CONTIPARAGUAY incorpora el término "PARAGUAY", que contribuye a
individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca antecedente, razon por la cual la coincidencia en el
elemento "CONTI" no resulta, por si sola, suficiente para generar riesgo de confusion. —----------=-=------- —

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresién de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, mientras que la marca
oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por la denominacion "CONTI PARAGUAY" y un disefio grifico de configuracion particular. En la
parte superior se aprecia un isotipo conformado por una figura circular estilizada, compuesta por trazos
curvos de color rojo y naranja que, en conjunto, evocan la letra "C*, acompafiada de un Eynt::- circular e
1nterinr Debajo del :satlpﬂ se uhll:a la expresion "CONTT", esc r:l:a en IEtras ma}'&scula{&;ﬁ YTE

: 1..

' Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeleda-Perrot ANO: 2003 t "1' apenceghih Mo o [ndusir
* Direccion Nacional de Propiedad Intelectoal (DINAPL, Directrices para of evamen de marcas en Paraguay, pp. 147 v 266 \IH P'““‘ oot TRFRE iedst bielec
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N*® 49979/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY., -----s--sesssessacerscmssemsmssmmsscneas :

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 582 de fecha 18 de Junio de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZI0S0s, ---==--===r==rrmresrmrmm e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"CONTIPARAGUAY", clase 31, Expediente N° 49979/2022 a nombre de
CONTINENTAL GRAIN COMP. s

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -----------meemeeo-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 583 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N*® 50935/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY.--+-s-neremmseaeaesees

ampliar el derecho adquindo”. Niego categoricamente que la existencia de registros previos de la marca
CONTIPARAGUAY en otras clases, obtenidos sin oposicion o sin que mi mandante haya tomado
conocimiento de los mismos, pueda constituir argumento vialido alguno para conceder el registro de la
marca en la clase 39, pues cada solicitud de registro debe ser analizada de forma independiente conforme a
las disposiciones legales vigentes. La existencia de dichos registros no subsana ni convalida la
confundibilidad existente entre las marcas en pugna, y mucho menos puede ser considerada como un
“derecho adquirido” que habilite automaticamente el registro en otras clases, especialmente cuando dicho
registro afecta los derechos de mi mandante.(..)" — - e

Que, el solicitante no contestd el traslado de la expresion de agravios, por lo que se la declard en
rebeldia y se llamd a autes para resolver, —-=r--=msemmmmomm e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas CONTIPARAGUAY (solicitada en clase 39) y la marca CONTI
(registrada en clase 32).-=-=s=rssrrresrrmm e e e e s e e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla peneral en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
CONSUMIdOERS: e=samemsnrrenasnenrarmmesnnnsmanrse s e anenmesrenamm e anrer s neeaan e anernere e raesmn srae s reamrer e e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca "CONTIPARAGUAY™, clase 39, con la
marca oponente "CONTI", clase 32, —----ommmm oo e

CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA (marca solicitada) y,

CONTI1 Y ETIQUETA (marca oponente)

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

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

Que, al analizar los aspectos ortografico y fonético de la marca solicitada “CONTIPARAGY
la marca oponente “CONTTI", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, i:I  im
lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentdn dispintd

,’!"r; ol L LTl Tntering
I"I".l‘:.'x "ﬁ[.].uj;:- G:::’r:{y oicdad [nduiret
! Derecho de Marcas, Jorge Oamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ARC: 2003 K Direcetin Nacuunas L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 583 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°® 50935/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY .-++enssansisnncasacsanmssnnsesnnesannan e

asuncion, ¥ 8 AGD 1078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de CASA DI
CONTI LTDA en contra de la Resolucion N° 583 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada por la Direccion de
ASUNTOS Marcarios LitIgIOS0s, ¥ ==-=-=ssmseessssmms o s e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Julio de 2025 se presenta el representante convencional de CASA DI CONTI LTDA
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 583 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIZI0S08, —------===-====mmmre e

Que, en fecha 16 de Septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso
jﬂtETPUIE'St e o B 0 B0 0 0 B O B 0 0

Que, en fecha 15 de Abril de 2026, el representante convencional de CASA DI CONTI LTDA expreso
agravios; en fecha 23 de Abril de 2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresion de
agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de la ley, —-----=n-eememmmmnmm e

Que, en fecha 16 de Julio de 2026 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejade de usar y llama a Autos Para resolVer.--=««---=-semse e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que, haciendo un anilisis minucioso en
conjunto de las marcas en controversia pademos notar que la marca solicitada CONTIPARAGUAY y la
marca oponente CONTI gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud
denominativa, en los planos visual, ortografico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin
expresadas de diferentes maneras, la combinacién de letras es pronunciada de manera distinta. Que, luego
del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera que las marcas en pugna
pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen
diferentes, ademis de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para
el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-
Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta
similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusion en el puiblico consumidor.-(..)" —==-===ssszsseess-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: (... )Es sabido que tanto los términos
genéricos y/o descriptivos como los geograficos y los de uso comun, por si solos, carecen de distintividad y
no otorgan los requisitos suficientes para que una denominacion sea registrada. Para ello, el solicitante
debe acompaniar dicho término de otra palabra que la torne original y novedosa, y no justamente con una
idéntica o sumamente confundible con la de un tercero, como ocurre en el presente caso. Entonces, la

como para hacer viable su registro. La resolucién recurrida también sefiala que "la
cuenta con registros concedidos” en otras clases, y que "con la presente solici
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 583 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50935/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY, <--nncnsccscmrasasmemsmemscamassemsmsmmemmamsasacmcmsemem s sesmemmessmmnaneenn

Marca solicitada Marca oponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposicion, ampara productos
que se detallan a continuacion: CONTI, Registro N° 428515, clase 32, para los productos de bebidas,
refrescos, cervezas y agua. Mientras que la presente solicitud CONTIPARAGUAY pretende su registro para
amparar los gervicios comprendidos en la clase 39 tales como: Distribucién de productos agricolas, dcidos
grasos, aceites, harinas, materias primas para balanceados.—----------=-=-=-=mm e rsmmm e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna gg comparten la misma
clase del nomenclador internacional, ——--=--ssseeseeme o et aae

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

Que, tal como lo sefala el solicitante, CONTINENTAL GRAIN COMPANY es titular en Paraguay de
diversos registros marcarios que incorporan las denominaciones "CONTI" y "CONTIPARAGUAY", entre
ellos: CONTIPARAGUAY, clase 0l, Registro N° 568483; CONTIPARAGUAY, clase 03, Registro N° 568484;
CONTIPARAGUAY, clase 21, Registro N® 567188;CONTIPARAGUAY, clase 31, Registro N® 636460; CONTI, clase
29, Registro N® 558628; CONTI, clase 35, Registro N® 618155; CONTI, clase 31, Registro N°636465. Que, este
extremo demuestra que la marca base de oposicion coexiste registralmente con otras marcas a nombre de
CONTINENTAL GRAIN COMPANY, circunstancia que evidencia que la incorporacion del elemento comun
"CONTI" no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios, -------=----==----=----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas
“CONTIPARAGUAY" en la clase 39 y la marca "CONTI Y ETIQUETA" clase 32. —--ssememmmmmmsmmme e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 583 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N°® 50935/2022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY.--------

estructura y composicion, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En
consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento suficiente para
concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composicién y configuracién
de las denominaciones les otorgan una fisonomia ortogrifica propia y una pronunciacién claramente
diferenciada. - -mmme e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del niumero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un

signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. £l examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
sighos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
DO ETIOT AL DDISANTE )% otemsssnsnrieswivsimioos ssnsioess ot s 5SS s e S A A S A

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sf mismos el signo distintivo.”En ese orden de ideas, como es sabido,
la proteccion marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la proteccion conferida a la marca registrada CONTI se
extiende al conjunto del signo denominativo asi registrado, sin otorgar un derecho de exclusividad
absoluto sobre el vocablo "CONTI", el cual puede integrar otros signos siempre que, apreciados en su
totalidad, incorporen elementos suficientes para conferirles una impresién de conjunto distinta. En el
presente caso, la marca solicitada CONTIPARAGUAY incorpora el término "PARAGUAY", que contribuye a
individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca antecedente, razon por la cual la coincidencia en el
elemento "CONTI" no resulta, por si sola, suficiente para generar riesgo de confusion, —--=------seesceeee—

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresion de conjunto generada por la etiqueta que la acompana. En efecto, mientras que la marca
oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por la denominacion "CONTI PARAGUAY* y un diseno grafico de configuracion particular. En la
parte superior se aprecia un isotipo conformado por una figura circular estilizada, compuesta por trazos
curvos de color rojo y naranja que, en conjunto, evocan la letra "C", acompafada de un punto circular en su
interior. Debajo del isotipo se ubica la expresion "CONTI", escrita en letras mayusculas de imprenta de color
rojo y de mayor tamafio, seguida de la palabra "PARAGUAY", también en maytisculas, de menor dimension y
en color naranja. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo negro, generando un
contraste visual que realza la identidad grifica del signo. En consecuencia, la combinacion de los
elementos denominativos, figurativos y cromaticos confiere a la marca solicitada una apariencia visual
propia y suficientemente distintiva, claramente diferenciable de la marca antecedénté, g
elementos graficos, circunstancia que reduce significativamente la posibilidad de “"'
CONSUMIAOL: —=+=rrmssrrmrmere et en e e e s s e s e e e s e 'a:.""-' .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 583 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50935/2022 A NOMBRE D

CONTINENTAL GRAIN COMPANY.--=--s-sesssemrmraceras SRS S———
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 12 CONFIRMAR la Resolucién N 583 de fecha 18 de Junio de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitiIosos, ««sssssssmmmo s m e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"CONTIPARAGUAY", clase 39, Expediente N° 50935/2022 a nombre de
CONTINENTAL GRAIN COMPANY, —---=--rsesnnes

—
e Tk wt
F/_fi.Et'h'T B

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------ss--rsmeoronrfogmdiomatt A fo o N

..............................
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “VODIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 67865/2022, SOLICITADO POR BALIARDA
SA. s

Que, el solicitante no contesto el traslado de la expresion de agravios, por lo que se la declaré en
rebieldia y se llamb a autos Pars FRgOlVer, — == -ssmsss st e e e e s dn e S S S o

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ty b Tttt ittt ettt et sttt

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusién entre la solicitud de registro de la marca "VODIX", clase 05 y la marca oponente “VOMIX", clase
L T o S —

Que, del cotejo ortografico y fonético entre la marca solicitada “VODIX" y la marca oponente
“VOMIX", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de vista visual y
auditivo, en razon de que ambas denominaciones comparten la estructura fonética y grafica “VO-I-X",
diferenciandose (nicamente por la consonante intermedia “D" y *M", respectivamente. En efecto, al
confrontar las denominaciones VODIX y VOMIX, se aprecia que presentan una configuracion grafica y
fonética altamente semejante, tanto por su extension como por la disposicion y coincidencia de la mayoria
de sus elementos denominativos. Si bien existe una diferencia en la consonante intermedia, dicho
elemento resulta insuficiente para conferir a la marca solicitada una individualidad capaz de neutralizar el
riesgo de confusion o asociacion, atendiendo a la impresion de conjunto con la que el consumidor medio
percibe e identifica |as Marcas. s s e b et

En consecuencia, las similitudes ortograficas se proyectan también en el plano fonético, pues, al ser
pronunciadas de manera sucesiva, generan una impresion auditiva semejante, derivada de la coincidencia
en sus elementos iniciales y finales y de su estructura silabica practicamente idéntica, En el siguiente cotejo
se exponen de manera clara las similitudes graficas y fonéticas existentes entre las marcas en conflicto:------

VODIX {marca solicitada), y
VOMIX (marca oponente)

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
marca oponente “VOMIX" se encuentra registrada en la clase 05 para los todos los productos; mientras que
la marca en tramite de registro “VODIX" solicita la cobertura para los productos: “Exclusivamente
medicamentos para vomitos.” comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional. Facilmente
se colige, que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podria caer en confusion
pues las marcas en pugna no solo presentan similitud grafica y fonética, sino que al proteger |os productos
de la misma clase 05, estarian compartiendo los mismos lugares de venta, razén por la cual las posibilidades
de asociacion de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.

pnnc:pm parque ésta, que es la regla fundamental o basica que :nrpm‘e esta clase de mé.xm!‘enc;ras noes la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "VODIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 5?35512022 SOLICITADO POR BALIARDA
SA.. e e

Asuncion, ] 8 AGO

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de GUAYAKI S.A.
contra la Resolucion N2 1019 de fecha 12 de Septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LItIZIoS0s, ¥; -===-mmermrermem e e e e s s e e e e s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Marzo de 2025, se presenta la representante convencional de GUAYAKI S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N 1019 de fecha 12 de Septiembre de 2024, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios LItIZIos0s, -==--=-===sr=smmsssmmrm e e

Que, en fecha 27 de Junio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
LB g 8L o L R

Que, en fecha 02 de Septiembre de 2025, el representante convencional de GUAYAKI S.A. expreso
agravios; en fecha 04 de Septiembre de 2025 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la
expresion de agravios y ordend el traslado a la contraparte por el plazo de laley. —--------rermmmmneecnnnnnnns

Que, en fecha 02 de Enero de 2026 esta Direccion General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldia a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y [lama 3 AUtos Para Teso v e -« e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)Que, entre las marcas en pugna: VODIX
(solicitada) vs. VOMIX (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa
de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacion
mas adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacion
clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas
son plenamente distinguibles y podran coexistir pacificamente en el mercado.- Que, haciendo un analisis
minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VODIX y la marca
oponente VOMIX gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud
denominativa, en los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estdn
expresadas de diferentes maneras como podemos notar las desinencias de las mismas son muy
diferenciables DIX - MIX, la combinacién de letras es pronunciada de manera distinta.(...)" —-=-====ss=ssessces

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: “(.. )La marca solicitada por la adversa
es una reproduccion casi perfecta de la marca registrada por mi mandante se. En efecto, 4 de las 5 letras que
componen la denominacién registrada, "V O MIX", se encuentran reproducidas en idéntico orden en Ia
denominacién solicitada, *V O D IX". Consabidamente, cuantas mas letras tengan en comin las marcas
cotejadas, mayor serd el riesgo de confusion. Por su parte, es menester sefialar que las denominaciones en
pugna VOMIX-VODIX no solo ostentan las mismas letras, sino que ademas ambas poseen la misma raiz
("W O'} -gue E's lo pnmfm que se wsua.’;za e rmpacta con mayor fuerza en la menr del co:

idénticas ("MIX" vs "DIX"), todo Iﬂ cual contribuye a elevar de manera Exmtrjt fie
desde el plano visual(... )" —-====msmmmmm e e

Digecei itn G
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA “VODIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 67865/2022, SOLICITADO POR BALIARDA
A= mmmem s s mns e e St i AR S S e s s e en dmm e e e e aR s et e

tinica.” Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Fs quizas la mds habitual en los casos de
confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), *Umus” y "Domus” (524), "Breton” y “Eretén”
rjjz}' *'Ma'xjma"},.- "Maxim "5"'(53}")_ B o i s g g A A A e e

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

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

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 asociacién a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la
coexistencia pacifica entre 1as MISmIAs, «=««rssrr e o

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, "la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de 12 Primera™, -----------ssssesmmmmm s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Direccion General arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas VODIX solicitada en la clase 05 y
POLO registrada en la clase 05, por tanto, corresponde revocarla resolucion recurrida,---«ssseseeeeeemanaans

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1019 de fecha 12 de Septiembre de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ---==--==s==scsemeemmmmmers e cienanes

Art 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *VODIX", clase 05, Acta
N* 67865/2022, solicitada a nombre de BALIARDA S Aymmszzn - omnmmmmmmnmnsmmn e

Art32  NOTIFIQUESE.----socsosscmmeemecmmsinneeas

! “DERECHO DE MARCAS™ — |orge Otamendi. 9° Ed.. CARA, Abeledo Perrat, 2017
* *DERECHO DE MARCAS" = [orge Otamendi. % Ed.. CARA, Abeledo Perrot, 2017
* Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2008,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VASOPROST", CLASE 05, EXPEDIENTE N¢ 77456/2022 A NOMBRE DE LIBRA PARAGUAY

R e

dos marcas. Casi toda la estructura gramatical de las marcas en pugna, salvo una silaba, es la misma. Por
consiguiente, la posibilidad de confusién y asociacion por parte del publico consumidor sera inevitable.
Resulta inadmisible que la diferencia de dos letras al final de las denominaciones cumplan con el rol
fundamental de diferenciar a las dos marcas, al punto de que se pueda sostener que la impresién de los
conjuntos visual y fonético es diferente y que en consecuencia resulta viable la coexistencia pacifica de las
i et S S A g e b o e A i e

Que, contesta la expresion de agravios LIBRA PARAGUAY S.A. y, entre otros argumentos, expresa: (...)
En el caso que nos ocupa, debemos resaltar nuevamente, que la denominacion VASOPROST esta limitada a:
Exclusivamente limitado a Tratamiento de pacientes adultos con hipertension pulmonar primaria, clase
funcional lil de la NYHA, para mejorar la capacidad para realizar ejercicio fisico y los sintomas. Es un
producto muy especifico en su uso, con venta controlada bajo receta, la cual sera debidamente recetada
por un profesional de la medicina para eliminar toda posibilidad de confusién en razoén al tipo de producto
v nivel de restriccién al consumidor en el momento de la adquisicion. En tanto que Vasopril, cuyo principal
compuesto es el ENALAPRIL, se encarga de controlar la presion arterial alta y la insuficiencia cardiaca, lo
cual es totalmente opuesto a la limitacion de Vasoprost, destinado a paciente con problemas pulmonares.

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

Que, al iniciar el anilisis de las marcas debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una
vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo
objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera,
corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion pueden o no ser
confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales consumidaores, -----s-seeseeeeaens

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia adrmimstrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca *"VASOPROST" en la clase 05, con la marca

oponente “VASOPRIL" registrada en la clase 05.---=ssrmsemrmsrsmmee e e ss e
“VASOPROST" (marca solicitada) y,
“VASOPRIL" (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estruc -




DIRECCION NACIOMAL DE

4% PROPIEDAD .4 GOBIERNO nr1. | PARAG Al
EEEE;ECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N'__O_Z 3 ?

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA ".-'ASOPRDS‘I" CLASE 05, EXPEDIENTE N® 77456/2022 A NOMBRE DE LIBRA PARAGUAY
-4 S

Asuncion, 1 fi AGO 'ET'EE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LIBRA
PARAGUAY S.A. en contra de la Resolucion N2 316 de fecha 18 de Abril de 2024, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcanos LItigI0s0s, ¥, === mmm s e s

RESULTA:

Que, en fecha 09 de Mayo de 2024 se presenta el representante convencional de INDEX S.A.CL e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 316 de fecha 18 de Abril de 2024, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIos0. ======s=ssessssmmms s

Que, en fecha 24 de Junio de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto,-----

Que, en fecha 18 de Octubre de 2024, el representante convencional de INDEX S.A.Cl expreso
agravios; en fecha 20 de Mayo de 2025 el representante convencional de LIBRA PARAGUAY S.A. contesta la
expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 26 de Mayo de 2025, —-----------—---

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, entre las marcas en pugna: VASOPROST
(solicitada) vs. VASOPRIL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién
precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacion
mas adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacion
clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas
son plenamente distinguibles y podran coexistir pacificamente en el mercado. Que, haciendo un anilisis
minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VASOPROST y la marca
oponente VASOPRIL gramaticalmente a primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud
denominativa, en los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin
expresadas de diferentes maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta. Que cabe
resaltar que la marca solicitada, como Ja oponente tienen como objetive mejorar la calidad de vida de las
personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades
especificas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrin coexistir sin ocasionar
€ONFUSION N €] MErCadO. (.., ). - === r e e e s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante INDEX S.A.C.. y manifiesta: “(..)Tras haber
cotejado las marcas en su conjunto podemos constar que ,todo lo contrario. La Autoridad Administrativa
sostiene que existe distincion desde todo punto de vista, sin especificar cudles son. No existen caracteres
distintivos. Es todo lo contrario. Toda la estructura gramatical de las marcas en pugna salvo dos vocales es la
misma. Se puede constatar que de las ocho letras que forman a la marca registrada seis de ellas se repiten en
idéntico orden en la marca solicitada, es decir, que la marca solicita reproduce casi Porentere .
registrada. Con excepcion de dos letras de Ja tercera silaba, en la marca so! ddalel ‘réxto de Ya
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VASOPROST", CLASE 05, EXPEDIENTE N2 77456/2022 A NOMBRE DE LIBRA PARAGUAY
B e M e S b sl

Este extremo demuestra que la marca oponente coexiste registralmente con otro signo que incorpora
el elemento “VASO", circunstancia que debe ser ponderada al momento de analizar el riesgo de confusion
en el caso concreto. En consecuencia, esta Direccion no encuentra fundamentos juridicos suficientes que
impidan la concesion del registro solicitado, toda vez que las circunstancias analizadas no evidencian un
riesgo de confusion o asociacién que justifique el rechazo de la solicitud. —--=--==rremmeesmeronmemeren e

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas VASOPROST
en la clase 05 y la marca oponente VASOPRIL registrada en las clases 5. «--sseeommmmmm e e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N2 316 de fecha 18 de Abril de 2024 dictada por la
Direccibn de Asuntos Marcarios Litigiosos. =---«----=tessiems i nniessnnsansnsan

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“VASOPROST", clase 05, Expediente N2 77456/2022, solicitada a nombre de LIBRA
PARAGTIRN B | st S i i e e

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, «-----sssseer A

' *"DERECHO DE MARCAS® = Jorge Otamends. 9° Ed.. CABRA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VASOPROST", CLASE 05, EXPEDIENTE Ne 77456/2022 A NOMBRE DE LIBRA PARAGUAY
S.A, -~ -

hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). - -=--=sc s sem et e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “VASOPROTS" y la marca oponente
“VASOPRIL", por mas que compartan la raiz "VASO" no se leen de la misma manera al tener terminaciones
disimiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminacion “PROTS” de la solicitante difiere
ampliamente de la terminacion “PRIL" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura
ortografica y por ello también se pronuncian diferente. «----=---resmmem s

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

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser considerado al momento de determinar la procedencia de la
oposicion en estudio es la existencia de una eventual coexistencia registral previa. Al respecto, se advierte
la existencia de otra marca registrada en la clase 5 que incorpora la raiz "'-"ASD" como parte de su
denominacién. En ese sentido, conforme a la bisqueda realizada en el sistema informits
ademas de la marca que sustenta la presvente ::rposu:l-.f:—n se encuentra regmtrada ‘

! Derechn de Marcas, jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ARC: 2003
* Direceion Nacional de Propicdad Intebectunl (DINAPT), Directrices para of examen de marcas en Parageay, pp. 147 ¥ 266 - Disponible en:
Bt e g gy prtil v 3 propiedisd-indusiial mans direcirices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1363 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LINEA
PLANT CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N2 84307/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A_-=------- .

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i;nterpuestg‘ ........................................................................................................................

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 @ CONSHTULT UN@ METCA, === === =m e e e e S e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LINEA PLANT CARE" resulta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los productos que se desea aImMParar, ===«

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamafio de los productos o servicios. Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca “LINEA PLANT CARE" fue presentada para cubrir
productos de la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Todos los productos
comprendidos en la clase 05 (CINCO)". La clase 5 comprende principalmente productos farmacéuticos,
preparaciones para uso médico ¥ veterinaria,' ——----emomm s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LINEA PLANT CARE" resulta
genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la misma brinda
informacién acerca de las caracteristicas del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la
denominacion * LINEA PLANT CARE" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a
los productos de la clase 05 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de
registro de marca y tampoco brinda informacion necesaria o usual sobre las caracteristicas de los

PI’DdUEtDS, e e e A A .

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro * LINEA PLANT CARE" representa una
creacion lingliistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos fonéticos e
ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. Aunque los componentes léxicos “LINEA”, “PLANT" y “CARE" pudieran interpretarse, en su
estado aislado, como términos de uso comiin o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje
inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante,-----------semees e

el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que : na.satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.------------s=ssxs=a e

T R N ——————

A
eral Tnterina

' Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificacian de Niza - 13° edicion, version 2026, Disponible en:
hitpsdlvon dinapigoypy/penigliviipropsedad-industnalmarcas/ clesicacionnizalstage=5tage

.PLL:;:;:l."nr."iu.‘:.ﬂ'- Dyl bee
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1363 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LINEA
PLANT CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N2 84307/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.------------

Asuncion, 1 g E!,I:"l "fJES

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A., contra la Resolucién N2 1363 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la Direccion de
Marcas e e e e e s s ot e e S S ol f b e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 1363 de fecha 04 de
Agosto de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, ----=----=======ssssmsmmm e s e

Que, en fecha 30 de Enero de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpugg,[ﬂ_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 08 de Febrero de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A
expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 17 de Enero de 2024, -~ == -reermmmcrmee e e s e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (... )JQue la solicitud de registro de la marca LINEA PLANT
CARE ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de Ia
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 caracterfstica del producto o servicio. La
denominacion se considera descriptiva con relacién a los productos que se pretende proteger, teniendo en
cuenta que el signo pretendido a registro, en espariol significa Linea cuidado de plantas, no posee
distintividad.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-"-------==-====smmmmm oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. y
manifiesta que: (. JQUE la marca cuyo registro se solicita “LINEA PLANT CARE", es evidentemente una
marca novedosa, original, y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc. e) de la Ley de
Marcas, puesto que el examinador solo se ha limitado a una sola palabra del conjunto peticionado,
refiriéndose a la denominacion come “DESCRIPTIVA®, obviando los motivos por el cual se considera
encasillarla en esta acepcion, sin detenerse a evaluar el conjunto o universo de la denominacion en si..///...
En el caso especial que nos ocupa, podemos decir que el nombre femenino “LINEA”, va asociada a la
denominacién “GENERACION" O "GENERADORAT...) Defendiendo entonces tenemos: "LINEA PLANT
CARE", constituye una GENERADORA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EL CUIDADO DE LAS
PLANTAS..///.. QUE existen en la actualidad y en plena vigencia varias centenas entre solicitudes,
renovaciones y registros cuya marca incluye la designacion de LINEA en su nomenclatura, e incluso
constituyendo la totalidad de la misma “LINEA NUTRISATO", “LINEA FERTISIK", "LINEA ERICO", “LINEA
BUENA SALUD", "LINEA VITAL", ENTRE OTROS: "LINEA FUNCIONAL BY VILUX", entre un sinntimero més.
Todos los concedidos y en wgem:':a Jff Que la urmzacrdn de la denominacion *LINE
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1363 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LINEA
PLANT CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N¢ 84307/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.------------

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 Caracterfsticas.”,-=---==-=======rromrmrmrmee e e e e s e e e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segin la busqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucién, también se encuentran registradas las marcas: LINEA VITTALIZE, clase 5, Registro N® 503799 a
nombre de Tecnomyl S.a; IF LINEA ODONTOL DIVISION DE INDUFAR, clase 5, Registro N° 592323 a nombre
de INDUFAR C.15.A.; LINEA NEUROPSIQUIATRIA MC, clase 5, Registro N° 603977 a nombre de MATHER
COMPANY S.RL.; LINEA CELULAR MC, clase 5, Registro N" 603978 a nombre de MATHER COMPANY
S.R.L; LINEA CARDIOMETABOLICA MC, clase 5, Registro N° 603979 a nombre de MATHER COMPANY
S.R.L.: extremo que demuestra que el vocablo LINEA es de uso comtin en el rubro.-==«s==sssseeseseamnnennnnnnn.

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1363 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la
Direccitn de Marcag.—---——-——r=-==mreemrrrreme e e e e e e e

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“LINEA PLANT CARE", Clase 05, Acta N° 84307/2021, solicitada a nombre de

Art. 32




DIRECCION NACIONAL DE

+ % PROPIEDAD 4% GOBIERNO o | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

Resolucién N'O_Z 3 9

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1364 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LINEA
PLANT CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N2 84310/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A,--====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 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 @ CONSHITULT UNMA MAECA.- - === === mm s s s e e s e s e s he s s s s st s e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LINEA PLANT CARE" resulta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los productos qUe se desea AP arar. -« se s

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamafio de los productos o servicios. Dicho caricter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca “LINEA PLANT CARE" fue presentada para cubrir
productos de la glase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Todos los productos
comprendidos en la clase 01 (UNO)" La clase 1 comprende principalmente productos quimicos para la
industria, la ciencia y la fotografia, asi como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura.! -=-----=seex--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LINEA PLANT CARE" resulta
genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la misma brinda
informacién acerca de las caracteristicas del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la
denominacion * LINEA PLANT CARE" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a
los productos de la clase 01 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de
registro de marca y tampoco brinda informacién necesaria o usual sobre las caracteristicas de los
PrOAUCTOS, = nmes e e e s s st m s e ne et e en s e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro * LINEA PLANT CARE" representa una
creacion lingliistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos fonéticos e
ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. Aunque los componentes léxicos “LINEA”", “PLANT" y “CARE" pudieran interpretarse, en su
estado aislado, como términos de uso comin o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje
inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante, -~ -cc oo

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos

doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descriptiva.--««=r-essmrsmmm e

Que al respectr::- el Dr. lorge Otamends, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa,

st marcas’s ||J||.'||||| a’ I.||_|—"|-J1
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1364 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LINEA
PLANT CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N 84310/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.------------

Asuncion, 18 AGD 7078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A., contra la Resolucion N° 1364 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la Direccion de
Marcas }r: .......................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 1364 de fecha 04 de
Agosto de 2022, dictada por la Direccion de Margas.--------=«--sssmm s s

Que, en fecha 30 de Enero de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
P B B s e e e e e b e e e e e e o o e s i b i

Que, en fecha 08 de Febrero de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 08 de mayo de 2023 cee s mee e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera (.. )JQue [a solicitud de registro de la marca LINEA PLANT
CARE ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. €) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. La
denominacién se considera descriptiva con relacion a los productos que se pretende proteger, teniendo en
cuenta que el signo pretendido a registro, en espaniol significa Linea cuidado de p!an tas, no posee
distintividad.-, En consecuencia no ha lugar a Io solicitado. - ™«

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. y
manifiesta que: (. JQUE la marca cuyo registro se solicita "LINEA PLANT CARE", es evidentemente una
marca novedosa, original, y en medo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc. e) de la Ley de
Marcas, puesto que el examinador solo se ha limitado a una sola palabra del conjunto peticionado,
refiriéndose a la denominacién como "DESCRIPTIVA", obviando los motivos por el cual se considera
encasillarla en esta acepcién, sin detenerse a evaluar el conjunto o universo de la denominacién en si..///...
En el caso especial que nos ocupa, podemos decir que el nombre femenino “LINEA®, va asociada a la
denominacién “GENERACION™ O “GENERADORA'(...) Defendiendo entonces tenemos: “LINEA PLANT
CARE", constituyve una GENERADORA DE PRODUCTOS ESPECIALES FARA EL CUIDADQO DE LAS
PLANTAS..//{.. QUE existen en la actualidad y en plena vigencia varias centenas entre solicitudes,
renovaciones y registros cuya marca incluye la designacion de LINEA en su nomenciatura, e incluso
constituyendo la totalidad de la misma “LINEA NUTRISATO", “LINEA FERTISIK", “LINEA ERICO", “LINEA
BUENA SALUD", "LINEA VITAL", ENTRE OTROS: “LINEA FUNCIONAL BY VILUX", entre un sinnimero mds,
Todos los concedidos y en vigencia..///.. Que la utilizacion de la denominacion “LINEA", al igual que
“CARE", son de uso comiin y necesario para circunscribir la marca a los limites de la especialidad
mencionada.(...).

= ; .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1364 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEA
PLANT CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N2 84310/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.--------=---

./.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 dr:eprar 0 no pueda rmpedir que otras marcas emquen también las
mismas propiedades o caracteristicas.”.------------- .= e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesidn es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la biisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucién, también se encuentran registradas las marcas: LINEA ERICO RODRIGUEZ, clase 1, Registro N°
442082 a nombre de Linea Erico S.a.; LINEA VITTALIZE, clase 1, Registro N° 503798 a nombre de Tecnomyl
S.a; LINEA ERICO, clase 1, Registro N ® 542970 a nombre de Erico Rodriguez; LINEA FERTISIK, clase I,
Registro N° 575572 a nombre de Spraytec Paraguay S.A.; LINEA NUTRISATO, clase 1, Registro N° 579291 a
nombre de Spraytec Paraguay S.A.: extremo que demuestra que el vocablo LINEA es de uso comin en el
R 0 e A R S M o K R AR

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1364 de fecha 04 de Agnsm de 2022, dictada pﬂl’ la
Direccion de Marcas.-------===---=---=---- semran Sendesans s -

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“LINEA PLANT CARE", Clase 01, Acta N® 84310/2021, solicitada a nombre de

),
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1869 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLANT
CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N® 84338/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.--------========-=---

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
11 L (I T e R

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PLANT CARE" resulta descriptiva
o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacién usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
Productos qUE S& desea AMPArar. ««= === =smms s e e s e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamafio de los productos o servicios. Dicho caracter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PLANT CARE" fue presentada para cubrir productos de
la clase 05 de| nomenclador internacional, que textualmente describe: “Todos los productos comprendidos
en la clase 05 (CINCO)". La clase 5 comprende principalmente productos farmacéuticos, preparaciones para
uso MEdico ¥ Veterinaria.' ~--e-ssseessmsemme e e e e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *“PLANT CARE" resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o si la misma brinda informacion acerca de las
caracteristicas del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominacion “PLANT CARE" no
constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productes de la clase 05 del
nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco
brinda informacion necesaria o usual sobre las caracteristicas de los productos, --------=--=====-emmmrmmenaeneaes

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “PLANT CARE" representa una creacion
lingilistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos fonéticos e ideolagicos
que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora.
Aunque los componentes léxicos “PLANT" y “CARE" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como
términos de uso comin o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis
sustancial de especificidad al vocablo resultante,-----------emmommm

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

Que, 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 débi, El argumento
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1869 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PLANT
CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N2 84338/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-------=--=---=zmouun

Asuncion, 18 AGD m

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY 5.A., contra la Resolucién N2 1869 de fecha 12 de Octubre dede 2022, dictada por la Direccion
e MArCAS ¥ mmmmm e e s

RESULTA:

Que, en fecha 14 de Diciembre de 2022, se presenta el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1869 de fecha 12 de
Octubre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas.-«=s oo

Que, en fecha 10 de Marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
inte l'pUEStO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 30 de Marzo de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A

expreso agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 11 de ADIil de 2023, - xmmreem e et s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Que la solicitud de registro de la marca "PLANT CARE"
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. 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,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.".
En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-"===-===semseesemren e e s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. y
manifiesta que: *(..)Que la marca cuyo registro se solicita “PLANT CARE" es evidentemente una marca
novedosa, original, y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc e) ..///.. El abjetivo
primordial es poner al alcance Ia base de PRODUCTOS NATURALES SALUTIFEROS, PARA EL CUIDADO DE
LAS PLANTAS", 0 sea de indole NETAMENTE VEGETAL. (no animal, humano o de mascotas)...///.. Que:
Defendiendo entonces tenemos: “PLANT CARE", constituyen: "PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS
PLANTAS". Asi tenemos, en nuestra propia Direccién de Marcas un sinntimero de registros que utilizan la
sigla "CARE", en sus registros concedidos y que tienen la misma "cualidad” alegada para el rechazo de la
presente solicitud. Entre ellos podemos citar: "FRESENIUS MEDICAL CARE", "MARIO BADESCU SKIN
CARE", "PLENA REAL CARE", "JOHNSON & JOHNSON VISION CARE", "CLUNY OPTIMAL SKIN CARE", e
incluso la marca “LISTERINE TOTAL CARE ZERO", todas concedidas para la Clase 05, en incluso varias con
renovaciones....///...Que, existen en la actualidad y en plena vigencia varias centenas entre solicitudes,
renovaciones y registros cuya marca incluye la designacion de CARE en su nomenclatura, pero ninguna
incorporando la denominacion “PLANT”, constituyendo la totalidad de la misma, en conjuncién con fa
denamf'nac;'dn 'PLANT + CAEE'* un c'ﬂn_;'unm novedoso, crn'gjnaj' ¥ Hama!:r'm para los demds....//{...Que la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1869 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLANT
CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N2 84338/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A ----s=s=sssssmeesn-

M. €l titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen
también las mismas propiedades 0 CaracteriSticas, "-------+---=-=swemstrersmaa e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares, En ese sentido, segiin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: EGO PLANT, clase 5, Registro N® 509201 a
nombre de Grupo Omnilife S.a. De C.v.; NATURAL PLANT PROTECTION, clase 5, Registro N° 554802 a
nombre de Laboratoires Goemar, 5.A.5.; NATURAL PLANT PROTECTION, clase 5, Registro N° 554795 a
nombre de Laboratoires Goemar, S.A.S.; NPP Natural Plant Protection, clase 5, Registro N°® 566844 a
nombre de UPL Corporation Limited: extremo que demuestra que el vocablo PLANT es de uso comun en el

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1869 de fecha 12 de Octubre de 2022, dictada por la
DirecCifin de MarCas, ———--—s—sicimpoanrssssssseranssesinssssasasisisniosisssiorinissncaas

Art. 28 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“PLANT CARE", Clase 05, Acta N° 84338/2021, solicitada a nombre de GLYMAX S.A.--

Art. 32 H{}T‘[F[QUE&E i Tty R RIS, R A
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N¢ 1655 DE FECHA 12 DE SEFTIEMBRE DE 2022 Y N2 385
DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AGRO INSUMOS", Clase 5, EXPEDIENTE N° 87122/2021,
SOLICITADO POR AGROINSUMOS §S.A..----------

PARAGUAI
REKUAI

/... producto o servicio a distinguir” y “esta relacion entre signo y producto no hace que sea irregistrable
como marca’, aungue le adose una cierta debilidad distintiva. Todos tienen el derecho de evocar en sus
marcas las propiedades y caracteristicas de los productos y servicios a distinguir. La inscripcion de marcas
qgue tengan caracter evocativo ha sido aceptada por la doctrina, ya que una marca no deja se ser novedosa y
en consecuencia, registrable porque posea fuerza meramente evocativa, sea del articulo, sea de su
finalidad, de sus elementos canstitutivos o de sus cualidades. Destacamos ademas al Sefior Director que la
marca "AGRO INSUMOS" ha sido registrada en el extranjero. Efectivamente, al pretender presentar la
solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente estd buscando extender un derecho ya
adquirido en nuestro pals. Este hecho hace que la marca AGRO INSUMOS se encuentre indiscutiblemente
consolidada dentro def mercado en que se comercializa sus productos(... J"«===«==ssessssssesmmmmmneee e

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “AGRO INSUMOS" resulta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los productos que se desea amParar. -----«-s-==res e e

Que, la jurisprudencia y doctrina més destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece o proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracteristicas, finalidad, especie o tamafio de los productos o servicios. Dicho caricter debe desprenderse
del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos
se aprecia que la solicitud de registro de la marca "AGRO INSUMOS" fue presentada para cubrir productos
de la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Todos los productos™ La clase 5
comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o
BT R A O e e s e e e e e e e e o i e 8 e e b b e i e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “AGRO INSUMOS" resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién "AGRO INSUMOS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos
de la clase 05 del nomenclador internacional.-====-===seemm e

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro "AGRO INSUMOS" représenta
lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos fan:
que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria rob

' Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificacion de Niza - 13 ediciéon, version 2026, Disponible en Dirccjary
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N2 1655 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N2 385
DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *AGRO INSUMDS' Clase 5, EXPEDIENTE N°® 87122/2021,
SOLICITADO POR AGROINSUMOS S.A.. wane

Asuncién, 18 AGO 1026

VISTO: el recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de AGROINSUMOS S.A., contra la Resolucién N2 1655 de fecha 12 de Septiembre de 2022,
dictada por la Direccion de Marcas, yi-=--=--==smmrmmmmm e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de
AGROINSUMOS S.A. e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en Subsidio en contra de la
Resolucion N2 1655 de fecha 12 de Septiembre de 2022, dictada por la Direccion de

Que, por Resolucion N 385 de 23 de febrero de 2026 la Direccion de Marcas confirmé en todas sus
partes la Resolucion N2 1655 de fecha 12 de Septiembre de 2022, —-----=-----smmreemmmremmm o

Que, en fecha 24 de Febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
T g T (B

Que, en fecha 04 de Marzo de 2026, el representante convencional de AGROINSUMOS S.A. expresd
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
1O e MATZO €l 2026, -==<n-<mr rnnrmmse wiss s sn sadansasnnnssissinasn i va s st obianesessime o its SR s bbbttt e e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que la solicitud de registro de la marca AGRO
INSUMOS ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: *Art. 2 Inc. e )..
los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio.” La denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a
los productos que desea proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. --=-+==+===s=sssssememsamscanacnns

Que, la Resolucion N® 385 de 23 de Febrero de 2026 considera que: *(..)Que, el conjunto marcario
AGRO INSUMOS indica claramente que los productos que se buscan proteger son insumos para el sector
de agricultura, por tanto, la denominacion se encuentra compuesta integramente por elementos genéricos
¥ descriptivos, es asi que no posee sin distintividad alguna. En consecuencia, esta Direccion concluye que
la marca no retine los requisitos necesarios para ser registrada.(...)" —----+-==--ssrssscsosssncsoeonnsseoaienaes

Que, entre ofros argumentos, se agravia el representante convencional de AGROINSUMOS SA. v
manifiesta que: *(...) Cabe mencionar que la denominacion de mi representada no puede inducir a error o
engario al consumidor, la marca *"AGRO INSUMOS", como tampoco podrd enganarse pensando que estd
adquiriendo algo diferente a lo que la representacion de la marca ofrece. Por otra parte, es rmpart.m!?
recalcar que la marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara snbre alg :
caracteristica del producto o servicio que va a distinguir. Esta relacion entre
servicie o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. En ese senfja
sugerente proporciona a los interesados “una idea clara sobre alguna propiedad qq'»f.ia
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Ne 1655 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N 385
DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AGRO INSUMOS", Clase 5, EXPEDIENTE N* 87122/2021,
SOLICITADO POR AGROINSUMOS S.A.,----=ss=s-nssssscssssassemsmsmemsasams sammmsasces

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 1655 de fecha 12 de Septiembre de 2022 y N*® 385 de
fecha 23 de Febrero de 2026, dictadas por la Direccion de Marcas. «----«sssssssansmsnsaes

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“AGRO INSUMOS", Clase 5, Expediente N2 37122/2021, solicitada a nombre de
AGROINSUMOS S.A=-=nsnsssssssssnnssanssnmmsssssssnnssasszsnmsannssesnnnnns

-
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N 1655 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y Ne 385
DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRO INSUMOS", Clase 5, EXPEDIENTE N°® 87122/2021,
SOLICITADO POR AGROINSUMOS S.A..--==---sssssmmmenmsreeseranman -

.Il.. Aunque los componentes léxicos “AGRO" e “INSUMOS" pudieran interpretarse, en su estado aislado,
como términos de uso comiin o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis
sustancial de especificidad al vocablo resultante. — === --=ssem e

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
pmpiedad o caracteristica del prﬂducm 0 servicio que va a d;‘sn'ngmn o aun de la act.-'vi-:fad r.;rue desarrolla

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 evoguen también las
mismas propiedades O CAracteriStiCas. - -=+=«=sssssanssessmmmmnrnrssnsrmesn st ms s amas s s asna s nn s anstnan s mnsnnnss

Que, en el presente caso, conforme a lo expuesto y a las constancias obrantes en el expediente
administrativo, asi como de la investigacion realizada sobre la titular AGROINSUMOS S.A,, se verifica que la
misma cuenta con registros marcarios vigentes en Argentina respecto del signo “AGROINSUMOS",
circunstancia que evidencia el uso y la proteccion juridica de dicha denominacion en dicho pais, conforme
al siguiente detalle: AGROINSUMOS S.A, Reg. N® 2981875, AGROINSUMOS S.A DONDE TODO ES
EXPERIENCIA, Reg. N® 2981876, LABORATORIOS AGRO INSUMOS, Reg, N* 3209959, AGROINSUMOS S.A.,
Reg. N°28237. Asimismo, se observa que el solicitante es titular en Paraguay de la marca “AGROINSUMAOS,
DONDE TODO ES EXPERIENCIA®, Registro N.2 539936, lo que demuestra que la expresién
“AGROINSUMOS" ya ha sido objeto de proteccion marcaria en nuestro pais.---------=----=---=rssemsmaemmnncaeaen

Que, teniendo en cuenta los registros mencionados, puede advertirse que la titular cuenta con un
derecho adquirido sobre la denominacién en virtud de los registros obtenidos tanto en el extranjero como
en el territorio nacional, y en ese sentido, con el propésito de consolidar y con el proposito de extender la
proteccion de sus derechos marcarios en el territorio nacional, AGROINSUMOS S.A. ha promovido el
registro de la marca "AGRO INSUMOS" en el Paraguay. Asimismo, conforme a lo expuesto en los péarrafos

precedentes, cabe destacar que los derechos adquiridos sobre una marca registrada en el extranjero no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por terceros. toda vez que se encuentran protegidos en nuestro

pais en virtud de la aplicacion del Convenio de Paris ratificado por la Repiblica del Paraguay mediante la
Lo N BB, oo it simdimimi i o i oSS O S NSRS SIS AS5

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

.....
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*° 152 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PYTHON",
CLASE 01, EXPEDIENTE N°® 103247/2021, SOLICITADA POR SIDELA S A. —-----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. = emem e

Que, en ese sentido, del cotejo grafico y fonético entre la marca base de rechazo “PHYTON",
registrada en la clase 01, y la marca solicitada “PYTHON", también de la clase 01, se advierte una evidente
semejanza, toda vez que ambas denominaciones presentan una estructura practicamente idéntica,
diferencidndose tnicamente por la sustitucién de la letra *H" por la “Y” en la segunda posicién. En
consecuencia, la similitud existente en los aspectos visual y fonético resulta susceptible de generar riesgo
de confusion o asociacion en el consumidor. La semejanza entre las denominaciones puede apreciarse a
CONTIMUACION: ——=merememem oo e e e e e e e e e e e se s se s e e a e

PYTHON (marca solicitada) y,
PHYTON (marca base de rechazo)

Asimismo, corresponde sefalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amparan
productos de la misma clase. La solicitada "PYTHON" pretende su registro en la clase 01 para los productos:
“Exclusivamente cintas adhesivas sensibles a la presion (sensibilizadas).-"; mientras que la marca base de
rechazo "PHYTON" se encuentra registrada en la clase 01 para “Todos”, —----------===-smmsmmemmsmmnnanenacicaeaes

De la cobertura sefialada vemos que la marca solicitada especifica los productos de la clase 01 sobre
los cuales pretende el registro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las Directrices para el Examen
de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucién N° 259/2025, establecen claramente que cuando una
categoria amplia de productos de la marca anterior (en este caso, todos los productos de la clase) incluye
totalmente a los productos especificos detallados por la marca posterior/solicitada, se produce un caso de
"identidad total por inclusion®. En ese sentido, al considerarse que los productos que identifican son
idénticos, el nivel de exigencia de distintividad de los signos aumenta, —--------=ssemrmemrmemmm e

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algiin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios. lo que requiere un analisis mas detenido. En estos
casos, la objecion al registro de una marca se basari en el principio del niesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusién en el sector pertinente de
cansumidores. A estos efectos debe entenderse por confusién cualquier suposicion o percepcién errénea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad MO eXiste. ™ —«-n= rrrrm e e s

Que, tras el cotejo y analisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones;
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la vision en mn}ut}tﬁ ﬂemu@m que si exis
posibilidad de confusién entre las marcas en pugna, mas aiin teniendo en cue s [marc
enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador. ._-,_m..-....:r..-.al....%.... = S

! Direcoon Maconal de Propicdsd Intclecmal, (2025) Dirreatrmees parg o Excamen sl Mircas me ey \ Diveceian o T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 152 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA ‘PYTHDN'
CLASE 01, EXPEDIENTE N* 103247/2021, SOLICITADA POR SIDELA S.A. —----=-- -

Asuncion, 1 8 AGD 70

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SIDELA 5.A. contra
la Resolucion N° 152 de fecha de 20 de Enero de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, y; =---=--=-=--+===--=-

RESULTA:

Que, en fecha 02 de Febrero de 2023 se presenta el representante convencional de SIDELA S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 152 de fecha de 20 de Enero de 2023 dictada
POT la DIreccion de MarCas, — - e e e

Que, en fecha 27 de Abril de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
g b e

Que, en fecha 07 de Agosto de 2023 el representante convencional de SIDELA S.A. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de
S P EIMIDrE B 202, e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 152 de fecha de 20 de Enero de 2023 considera que: *(..) Que la solicitud de
registro de la marca PYTHON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose
realizado la blisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacion PHYTON Clase 1 Registro 468763 Titular Riverdor Corp. S.a. [UY]
Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la
imposibilidad de su inscripcidon, como nueve registro.-, por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" ===

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Que conceptualmente con
relacién a los términos de las marcas en pugna, la palabra PYTHON,, significa en inglés; 'PITON', que es una
serpiente de gran tamario que se alimenta de animales a los que mata por asfixia, rodeindolos con su
cuerpo, al igual que las anacondas. En ingles la pronunciacion de PYTHON' es 'PAISON". En cambio, la
denominacién PHYTON' se pronuncia FITON' y es una abreviacion de la palabra PHYTOSANITAR', que
significa; FITOSANITARIO', que es un adjetivo que alude a lo que se vincula a prevenir y tratar las diversas
enfermedades que pueden padecer las plantas. Por tanto, las marcas PYTHON' y PHYTON' difieren
radicalmente tanto en su pronunciacion como en su sentido conceptual, por lo que evocan ideas
completamente distintas y divergentes en la mente de los consumidores.(..)" —----===--=srremrrrmnnameennsaeeas

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N°® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas

restrlc-::mnes para el regnstm de una marca; es decir, dichas limitaciones =g..4‘l'_'ﬁ§'rl de considerar la

como el derecho a constituir UNa MArca, -=-----=--=======s=e==ssrmemsommeeeeenees
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 152 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PYTHON",
CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103247/2021, SOLICITADA POR SIDELA S.A. —-

En conclusién, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“PYTHON" no podra coexistir con la marca base de rechazo “PHYTON", con la cual presenta mas
semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, maxime considerando la naturaleza de los
productos comercializados por ambas. — -« cemmeemr e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 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 PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucion N® 152 de fecha de 20 de Enero de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas, -« -=---=ssssesmmmmmm e smemmaes ---

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca®"PYTHON?", clase 01, Acta N°
103247/2021 solicitada a nombre de SID
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 537 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PYTHON",
CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103249/2021, SOLICITADA POR SIDELA S.A. i

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

Que, en ese sentido, del cotejo grifico y fonético entre la marca base de rechazo “PHYTON",
registrada en la clase 01, y la marca solicitada “PYTHON", también de la clase 01, se advierte una evidente
semejanza, toda vez que ambas denominaciones presentan una estructura practicamente idéntica,
diferenciindose (nicamente por la sustitucion de la letra “H" por la *Y" en la segunda posicién. En
consecuencia, la similitud existente en los aspectos visual y fonético resulta susceptible de generar riesgo
de confusion o asociacion en el consumidor. La semejanza entre las denominaciones puede apreciarse a
e e T T L B LT

PYTHON (marca solicitada) y,

PHYTON (marca base de rechazo)

Asimismo, corresponde sefialar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amparan
productos de la misma clase. La solicitada “PYTHON" pretende su registro en la clase 01 para los productos:
“Exclusivamente cintas adhesivas sensibles a la presion (sensibilizadas) comprendidas en la clase 1 (UNO)":
mientras que la marca base de rechazo “PHYTON" se encuentra registrada en la clase 01 para “Todos”, —---

De la cobertura senalada vemos que la marca solicitada especifica los productos de la clase 01 sobre los
cuales pretende el registro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las Directrices para el Examen de
Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolucion N° 259/2025, establecen claramente que cuando una
categoria amplia de productos de la marca anterior (en este caso, fodos los productos de la clase) incluye
totalmente a los productos especificos detallados por la marca posterior/solicitada, se produce un caso de
"identidad total por inclusién". En ese sentido, al considerarse que los productos que identifican son
idénticos, el nivel de exigencia de distintividad de los signos aumenta, — -~ ceremmmmmr e

De igual manera, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algiin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un andlisis mas detenido. En estos
casos, la objecion al registro de una marca se basara en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiguen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacién con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicién o percepcién errénea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad No existe. ¥ —--amsemm e s

Que, manifiesta el recurrente: “(..Jcuenta con una etiqueta propia y alusiva con la cual el piblico
consumidor puede reconocerla directamente(...)", Al respecto, esta Direccién General estima que el
elemento figurativo incorporado no aporta la capacidad distintiva suficiente para disipar las sj

analizadas en conjunto en la presente resolucién. En efecto, en la Ewm Rt
di

denominacion "PYTHON" en letras estilizadas, dispuesta en el centro de

Drcccion Saconal de PTIIFW..I.‘IJIJ- Intcloctual. (20025) Drinectrwer pars of Fxassen ale Marvas s Paragiey
11 wewrns chem g |||JI|'.||||HL al-brsifurrralC parcas dicettive
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 537 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PYTHON”",
CLASE 01, EXPEDIENTE N*® 103249/2021, SOLICITADA POR SIDELA 5.A.

Asuncion, HE AGD 7076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SIDELA S.A. contra
la Resolucion N° 537 de fecha 30 de Marzo de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, y; -------------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de Abril de 2023 se presenta el representante convencional de SIDELA SA., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 537 de fecha 30 de Marzo de 2023 dictada
POT |2 DIrecCion de MamCas, —« e e S e o fd el dab s aa s s e

Que, en fecha 19 de Julio de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
Ty o T

Que, en fecha 07 de Agosto de 2023 el representante convencional de SIDELA S.A. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de
Septiembre de 2023. ——--resrrmmsrmr e e e e e e R ne e e e R e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 537 de fecha 30 de Marzo de 2023 considera que: *(..) Que fa solicitud de
registro de la marca PYTHON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominacion PHYTON Clase | Registro 468763 Titular Riverdor Corp. Sa. [UY]
Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la
imposibilidad de su inscripcion, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley
1294/98 de Marcas, no ha Jugar 3 10 solfeitado. (. ) === rmmsmrmsm e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ...) Que conceptualmente con
relacién a los términos de las marcas en pugna, la palabra PYTHON, significa en inglés; 'PITON’, que es una
serpiente de gran tamario que se alimenta de animales a los que mata por asfixia, rodeindolos con su
cuerpo, al igual que las anacondas. En ingles la pronunciacion de PYTHON' es 'PAISON' En cambio, la
denominacion PHYTON' se pronuncia FITON' y es una abreviacion de la palabra PHYTOSANITAR, que
significa; FITOSANITARIO', que es un adjetive que alude a lo que se vincula a prevenir y tratar las diversas
enfermedades que pueden padecer las plantas. Por tanto, las marcas PYTHON' y 'PHYTON' difieren
radicalmente tanto en su pronunciacion como en su sentide conceptual, por lo que evocan ideas
completamente distintas y divergentes en la mente de los consumidores.(...)" —---==-=====s=mrmsmmrmmmceanaeees

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

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 derecho§ o
como el derecho a CONSHEUIE UNA MAFEA, --xsmsemmmmmee st
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 537 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PYTHON",
CLASE 01, EXPEDIENTE N® 103249/2021, SOLICITADA POR SIDELA S.A. il e N e el s s

de la representacion grafica de una serpiente verde, cuyos elementos se encuentran integrados a la
compasicién. No obstante, la presencia de dichos elementos graficos no resulta suficiente para neutralizar
la semejanza derivada del elemento denominativo preponderante "PYTHON". : —------msememmmmmmmmnnioneaas

marca solicitada

Que, tras el cotejo y anlisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna, mis ain teniendo en cuenta que las marcas
enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador., —---==--s=ermmrmmmrmrmrnsciecaas

En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“PYTHON" no podra coexistir con la marca base de rechazo “PHYTON", con la cual presenta mas
semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, maxime considerando la naturaleza de los
productos comercializados por ambas. ——-ssrrmremr s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 22
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° 537 de fecha 30 de Marzo de 2023 dictada por la Direccion
dE Marcas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca®PYTHON", clase 01, Acta N°

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*° 822 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'DB TECNOLOGY", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 27682/2015, A NOMBRE DE NABIL HUSSEIN
T —. L

TECNOLOGIA, la cual es una palabra genérica para la clase pedida./ Al ser la palabra TECNOLOGY una
palabra génerica, solo cabe ser cotejado el término DB con la marca DDB de mi mandante, las cuales solo se
diferencian de una letra, lo cual no constituye un elemento diferenciador suficiente que haga viable el
registro de la marca pedida../... la marca DDB de mi mandante se encuentra integramente comprendida
dentro de la marca solicitada DB TECNOLOGY con un agregado irrelevante./..En el presente caso, el
elemento protagénico es el término DB de la marca solicitada, el cual es directamente evocador de la marca
DDB registrada por mi mandante./... La marca DB TECNOLOGY, carece de los requisitos de especialidad y
novedad dado que es sumamente confundible y directamente asociable con la marca DDB registrada por mi
mandante, ya que entre ellas existe una extrema confundibilidad ortogrifica, fonética y conceptual /
Debido al excelente prestigio y reconocimiento de la calidad de los productos y servicios de mi mandante
(pues la marca DDB cuenta con varios reconocimientos y premios, siendo el mis reciente el Premio Eficacia
2018 a la Agencia del afo), la confundibilidad con cualquier otra marca ocasionaria un inmenso perjuicio a
sus intereses y a sus derechos adquiridos./.. De ser concedido el registro solicitado, el perjuicio que
produciria a mi representada se traduciria en: a) Deterioro de la capacidad distintiva de su marca; b)
Perjuicio por descrédito o asociacion indeseable; c¢) Pérdida de prestigio./ .. Oportunamente dicte
resolucion revocando en todas sus partes la Resolucion N2 822, ««eeeems s mm s s

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya
existente (oponente), 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,----------

Que, al efectuar el cotejo visual de las denominaciones "DDB" y *DB TECNOLOGY", corresponde
recordar que las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay dispone en la pag. 267, que la
comparacién entre marcas denominativas debe realizarse considerando el nimero y la secuencia de las
letras, la posicion de los caracteres coincidentes y la estructura general de los signos, evitando efectuar un
examen fragmentado de sUS COmMPONENTEs, ---—--=--smmmm el

Que, debemos notar que, en el presente caso, la marca oponente "DDB" se encuentra conformada por
una (nica expresion integrada por tres letras, mientras que la marca solicitada "DB TECNOLOGY" esta
compuesta por la sigla "DB" seguida del vocablo "TECNOLOGY". Si bien ambos comparten las letras "D" y "B",
difieren en su conformacién estructural, extensién y composicion general, circunstancia que debe ser
apreciada desde la percepcion que el consumidor tiene de ambas marcas. «-«--=-==s--sesssememmmmrmin s

Que, desde el punto de vista fonético, ambas denominaciones presentan una coincidencia relevante
en la secuencia sonora "de-be", la cual constituye el nuicleo identificador de la marca solicitada. Si bien la
marca oponente incorpora una letra adicional y la solicitada afade el vocablo "TECNOLOGY", tales
diferencias no eliminan la proximidad fonética derivada del elemento comiin "DB', especialmente
considerando que el consumidor suele retener un recuerdo imperfecto de las marcas. -----------------=-

Que esta Direccion considera que ambas denominaciones presentan una caineide

derivada de la presencia del elemento "DB, circunstancia que ha sido debidamente ,, !
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 822 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DB TECNOLOGY", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 27682/2015, A NOMBRE DE NABIL HUSSEIN
B R I e e el s s b e s e e i o

Asuncian, 2 U }ﬁlrj MR

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de OMNICOM
INTERNATIONAL HOLDINGS INC., contra la Resolucion N° 822 de fecha 16 de mayo de 2018, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIIZIOs0s, yy--s-sessssesss e oot i

RESULTA:

Que, en fecha 5 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de OMNICOM
INTERNATIONAL HOLDINGS INC., a interponer recurso de apelacién contra la Resolucién N® 822 de fecha
16 de mayo de 2018, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.----=--===-s=ssssmemeermmmneeneeaess

Que, en fecha 16 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 19 de noviembre de 2018, la representante convencional de OMNICOM
INTERNATIONAL HOLDINGS INC., expreso agravios el apelante. En fecha 24 de abril de 2019 se corrio
traslado al representante convencional de NABIL HUSSEIN HACHEN, cuya rebeldia fue declarada en fecha
22 de agosto de 2019 por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, fue declarado decaido el
derecho que dejd de usar. En fecha 22 de agosto de 2019 se llamo a Autos para Resolver.-- «==-=s=sssesrarmenanans

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que:“(.) Que, haciendo un andlisis entre las
denominaciones en pugna de las marcas “DB TECNOLOGY" clase 9 (solicitada) y "DDB", nos damos cuenta
de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ellas. Por lo que seria imposible que ambas
marcas sean objeto de confusion para el ptiblico consumidor. Ya que a simple vista las denominaciones de
las marcas en litigio son totalmente distinguibles en el mercado, podemos afirmar que no existe posibilidad
de confusién en el piiblico consumidor entre una y otra marca./... debido a los servicios que cubren ambas
marcas, también existen diferencias entre las mismas, lo cual contribuye a generar una impresion general
distinta e inequivoca de cada una de ellas y las convierte en absolutamente distintas./.. Por tanto la
oposicion deducida deviene IMmpProcedente... -« e s e e e e e e e e s

Que, la representante de OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC., presenta su escrito de
expresion de agravios, manifestando entre otras cuestiones “(...)El solicitante NABIL HUSSEIN HACHEN,
fue declarado en rebeldia por medio de la providencia de fecha 2 de noviembre de 2016, pues, pese a haber
sido debidamente notificado de la oposicién presentada en contra de la solicitud de registro de marca, no la
contesto../(..) tampoco pudo ser probada la distintividad, originalidad o falta de similitud con la marca de
mi mandante, ya que la oposicion fue declarada de puro derecho, es decir, no fue ordenada la apertura de
periodo probatorio.../... Las marcas DB TECNOLOGY/DDB son extremadamente confundibles entre si, al ser
el elemento principal de la denominacion pedida y la marca registrada practicamente idénticos, por lo que
el publico consumidor inmediatamente las asociaria como si fueran propiedad de un mismo propietario, es
decir, como si ambas tuvieran un mismo origen ¥y por tanto gozando de una misma calidad. Por otre
palabra TECNOLOGY no puede ser objeto de cotejo alguno pues dicha palabra e ' 2 la pglabr

p g\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 822 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DB TECNOLOGY", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 27682/2015, A NOMBRE DE NABIL HUSSEIN

el cotejo marcario. Sin embargo, la existencia de similitudes entre los signos no resulta, por si sola,
suficiente para impedir el registro pretendido, debiendo apreciarse juntamente con la naturaleza y el grad::-
de relacion existente entre los productos o servicios distinguidos por cada uno de ellos. ---~---~-+-~----eeeeve

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles” Asi, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor de la oposicion planteada, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
CONJUNTO €N |2 Presente reSOIUCION. «===r=mrrmrr e

Que, la existencia de marcas similares no basta, por si sola, para impedir un nuevo registro. Ademas de
la semejanza entre los signos, es necesario que los productos o servicios que distinguen guarden una
relacion tal que el consumidor pueda pensar razonablemente que provienen de un mismo origen
L o e R

Que, en el presente caso, ambas denominaciones presentan cierto grado de semejanza pero la marca
oponente distingue servicios de publicidad, marketing, relaciones publicas y consultoria de marcas,
mientras que la solicitud pretende amparar productos comprendidos en la clase 9, los cuales difieren en su
naturaleza, finalidad, utilizacién y canales habituales de comercializacion. En consecuencia, esta Direccion
no considera la conclusién de que el consumidor presumira un mismo origen empresarial, ---------s---=----=

Que, en conclusion, esta Direccion General considera que el signo solicitado retne los requisitos
necesarios para coexistir con la marca oponente, sin generar riesgo de confusién o de asociacion en el
publico consumidor. En consecuencia, corresponde confirmar la resolucion recurrida, ------=-==-esssesmessenean

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 822 de fecha 16 de mayo de 2018 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LItII0S0s. -========r=sssmmssmmms s s

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “DB
TECNOLOGY", clase 9, Expediente. N* 27682/2015, solicitada a nombre de NABIL

HUSSEIN HACHEN. s N

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3048 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NATURALLY
ALMOND Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 68213/2016, SOLICITADA POR JEC CONSULTING &
TRADINIE DI, - rrererormmimemmimsis s s e eSS e e o

asuncion, 7 [J AG0 2028

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JEC CONSULTING
& TRADING CO., en contra de la Resolucion N° 3048 de fecha 5 de octubre de 2017, dictada por la Direccién
B WIATEAS, J; e e e ot e o e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de JEC CONSULTING &
TRADING CO., e interpone recurso de apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N° 3048 de fecha 5
de octubre de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, -« --------sommm oo

Que, en fecha 23 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
int.e'rpuestnn ........................................................................................................................

Que, el representante convencional de JEC CONSULTING & TRADING CO. expresa agravios en fecha
19 de julio de 2019, Por providencia de fecha 4 de setiembre de 2019 esta Direccion llama Autos para
L T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (. Jhabiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294798 de Marcas,
gue dispone gue no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los gue consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de gue se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, En consecuencia no ha
lugara lo solicitadof.., ) —eemmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: . )ue, tras fa lectura y andlisis
razonado del primer punto del inciso transcripto mds arriba -..que sea nombre genérico....-, mi parte se
agravia del hecho que su solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto la
denominacion NATURALLY ALMOND y etiqueta® escapa a cualquier intento de asimilacion a un signo de
los que la ley némina como ‘genéricos” por cuanto a simple vista, y sin necesidad de mayores arrangues de
locuacidad, salta que lo que mi parte pretende registrar NO ES la sigla NATURALLY, ni la palabra ALMOND
entendidas aisladamente, sino la expresion evocativa compuesta "NATURALLY", la cual basamenta su fuerza
distintiva, atributo de especialidad y cardcter novedoso en EL CONJUNTO DE LA EXPRESION..{...)" -

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

Que, la jurisprudencia y doctrina més destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que gse-producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los ¢
el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprema que la scrlu’:l deregistro de la manga

T \
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 3048 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NATURALLY
ALMOND Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N® 68213/2016, SOLICITADA POR JEC CONSULTING &

7 e o

internacional, que textualmente describe: “Bebidas no alcoholicas en especial bebidas no lacteas, leche de
gfmendm' ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *NATURALLY ALMOND Y
ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se
designa a los productos de la clase 32 del nomenclador internacional.--=---=-=ss--rmrmmsem oo

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA”
representa una creacion lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora, ———————==—rr e e

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.----=«==s==sessessssresmmrrre s 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
‘{Jmpl;f'dﬂd o caracteristica df'.n" producto o servicio que vad d.r'sbhgw;r o aun de la arﬁ'w’d&d que desarrolla su

el que se ha,sa 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 gue el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 CAIACLEITSHCAS. " w=sseerrrersemsnerrmn s e et e oot

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto
deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. ------------oereemmmmeenes

marca solicitada

Que, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza hd‘-][d 0 E‘ipECiﬁCEICJUnEE técnicas pnnc1paie5 de sus sewu:ms. es emmentem evocativa,

[3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3048 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NATURALLY
ALMOND Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 68213/2016, SOLICITADA POR JEC CONSULTING &
TRADING €O, mssosmaressssmnnsmsns snamms sems seem e e e e e e e e e e o 2 e e e e

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N” 3048 de fecha 5 de octubre de 2017 dictada por la Direccion de
Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA", clase 32, Acta N® 68213/2016, solicitada a nombre

de JEC CONSULTING & TRADING CO.=s-=rsrsssmsrsnssrasszsasansrsmansassssssnasassssnsasasenssans

Art, 32 ND‘]‘]F[QUESEI.....“...........
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2095 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YO QUIERO
COMPRAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 51789/2017, SOLICITADA POR ALBERTO NUNEZ
F o Y

Asuncion, 7 (] AGD 7078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ALBERTO NUNEZ
ARELLANO. en contra de la Resolucion N° 2095 de fecha 26 de noviembre de 2018, dictada por la Direccién
de Marce as, },: .......................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 7 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de ALBERTO NUNEZ
ARELLANO., e interpone Recurso de Apelacidon en contra de la Resolucion N® 2095 de fecha 26 de
noviembre de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, — ---=-=--smmsmmmss s

Que, en fecha 23 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
inT'ErFUESTﬂ. ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019, el representante convencional de ALBERTO NUNEZ
ARELLANQO, expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 18 de octubre de 2019, — e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: %(.) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,
gue dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en [a siguiente prohibicion:
Art. 2 inc. e) ... Jos que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracterfstica del producto o servicio,, La denominacion se considera descriptiva v sin distintividad alguna
con relacion a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo selicitado(..)", — -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... JEn primer lugar, se incurre en un
error al alegar que la denominacion YO QUIERO COMPRAR es un nombre genérico o designacion de los
productas comprendidos en la clase 16, puesto gue la misma consiste en un conjunto denominativo
novedoso T e R

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en
el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca “YO
QUIERO COMPRAR Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 16 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “Papel y cartén; productos de imprenta; material de
encuadernacion; fotografias; articulos de papeleria y articulos de oficina, excepto muebles; adhes.rms
(pegamentos) de papeleria o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; - :
de instruccidn y material diddctico; hojas, peliculas y bolsas de materias pfjsqeﬁf'fuﬁ? el

caracteres de imprenta, clichés de imprenta. ” -=---=-==sssmsseceeeee. nfé B ----‘ 2
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2095 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “YO QUIERO
COMPRAR Y ETIQUETA®, CLASE 16, EXPEDIENTE N° 51789/2017, SOLICITADA POR ALBERTO NUNEZ
ABEELANID, s arinestmsocs s ot st A o a3 5o S

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “YO QUIERO COMPRAR” resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“YO QUIERO COMPRAR" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase
16 del nomenclador internaciomal. -« e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “YO QUIERO COMPRAR Y ETIQUETA"
representa una creacion lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora, —— -

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado, Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucién, también se encuentran registradas en la clase 16 las marcas: YO ELIJO YANBAL, Registro Nro.
417187; YO, 51 PUEDQO, Registro Nro. 307796, YO ELIJO; Registro Nro. 4314%4; extremo que demuestra que el
vocablo YO es de uso comin en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que
ello afecte la libre competitividad entre 10s MiSmOs, === swssemrem e

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadorgfla cual en conjunto
deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintivig a la mia . o, oot NS
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POR LA CUA‘L SE REVOCA LA RESOLUCION N®° 2095 DE FECHA 26 DE NOVIEMERE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “YO QUIERO
COMPRAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N® 51789/2017, SOLICITADA POR ALBERTO NUNEZ
ARELLAND, —osrmssonsannsnsmsosemmrasssassnnsenssssssssassnsasesasonsmnemssmasssaassmmesmsaesessasesmess nasssssensnnsummanes

marca solicitada

QUJEROCOMPRAR

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 2095 de fecha 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 dictada por la
DIreccion de MarCas, =« ses s

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “YO
QUIERO COMPRAR Y ETIQUETA", clase 16, Acta N°® 51789/2017, solicitada a nombre de
ALBERTO NUNEZ ARELLANQ, —-+--rreremammmesen s mae e ee g e -

Art, 38 NOTIFIQUESE.---------==rsssremsemsemnmmsrmaaanaas oy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 10 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRASILIAN
PIZZA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 32648/2019, SOLICITADO POR CLEONICE ISABEL DOS
SANTOS +-resmacssssnsnreassasiaians

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHLUIL UNA MAITA, ===rsmsrrememssmmetem oot eeteae e e et aae s e et e e e e s e s n e s s e

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA" en la
clase 30, con la marca oponente “BRAZILIAN STEAKHOUSE" registrada en la clase 43.-----cooommsininnnaanns

BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA (marca solicitada)
BRAZILIAN STEAKHOUSE (marca oponente)

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

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

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *“BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA" y la
marca oponente “BRAZILIAN STEAKHOUSE", por mas que comparten elementos en comun poseen otros
componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.--------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™, aprobadas por
Resolucion n.* 259/2025, sefiala cuanto sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se
basa en un analisis del nimero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el nimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo
suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave pam
determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y silaba
acentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importangia
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabz SN hgs o s

! Derecho de Marcas, |orge Otamendi, Editorial: LexisMexis - Abeledo-Perrot AND: 2003
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 10 DE I-'-'ECI-[J";L 'IJ? DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRASILIAN

PIZZA Y ETIQUETA", CLASE 30, EKPEDIEN'I"E N° 32648/2019, SOLICITADO POR CLEONICE ISABEL DOS
S AN T O, m e e o e e se e e e nm e e e n e n e s e n e

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CLEONICE ISABEL
DOS SANTOS, contra la Resolucion N2 10 de fecha 07 de enero de 2020, dictada por la Direccion de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de CLEONICE ISABEL
DOS SANTOS e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 10 de fecha 07 de enero de
2020, dictada por la Direccion de MarCas. =« -=ssssmmmms s e

Que, en fecha 05 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
Ly e

Que, en fecha 20 de octubre de 2020, el representante convencional de CLEONICE ISABEL DOS
SANTOS expreso agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2020, — e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de Ja citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “BRAZILIAN
STEAKHOUSE, Registrada con el Ntimero 450234 en fecha 09 de noviembre de 2017 a favor de CESAR LUIS
QUADRI SANTI, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran
tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-
par lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) ..Que, las clases que amparan
ambas denominaciones son distintas. Mi producto esti solicitade en la clase 30 y ademds su cobertura se
limita exclusivamente a las pizzas, mientras que el antecedente se encuentra registrado en la clase 43..//. La
proteccion que se le confiere a una marca registrada es unicamente para las clases en las que fue registrada.
El titular del antecedente no presento en la clase 30 su solicitud y ademds, no opuso oposicion a la solicitud
presentada. Por ende, se puede diferir que no tiene problema en que las denominaciones puedan coexistir
pacificamente ...//..que si bien las denominaciones coinciden en la utilizacién de una palabra, debemos
senalar que presentan claras diferencias en cuanto a las desinencias de cada denominacién y qrue esa
palabra coexisten con olros FegIStrOs] ... ) == ase s e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I P S == mm et e e s s e b s e e e s S R e S A S R e S e

pmducms 0 servicios. Sin embargﬂ. se encuentran re'guladas en la propia Iegrslamo
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones wﬁﬂm '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 10 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRASILIAN
PIZZA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 32648/2019, SOLICITADO POR CLEONICE ISABEL DOS
SANTOS. e N L i R

Lo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 10 de fecha 07 de enero de 2020 dictada por la Direccién
L e T L

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA", clase 30, Expediente N® 32648/2019, solicitada a
nombre de CLEONICE ISABEL DOS SANTOS.----

Art. 32 NQanQUEgE T At A SN (SRR
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 10 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRASILIAN
PIZZA Y ETIQUETA", CLASE 30, EKPEDiENT'E N® 32648/2019, SOLICITADO POR CLEON]CE ISABEL DOS
SANTOS. e

combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN(...)", --=-======mmmmmmsmmmmmamreseanseenaseee e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitante “BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA", busca la proteccién de los productos de la clase 30:
"EXCLUSIVAMENTE PIZZAS", por su parte, la oponente “BRAZILIAN STEAKHOUSE" se encuentra
registrada en la clase 43: “esencialmente los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es
preparar alimentos y bebidas para el consumo asi como los servicios prestados procurando el alojamiento,
el albergue en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal’.------------

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

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

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
comjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa discrepa con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
SOlicitud de AULS, ===smssrmm e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién General considera que es un sl no gue posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encpnf inge
de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolu --

* Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (INAPL), Directrices pare el eximen de marcas en Paraguay. Disponible

hatpe: wwwdimap pov py pasttal ‘v 3 'propecilad =indusing L marcas dirggirices
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 693 DE 10 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA

DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION PROMOVIDO
CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESSENCIAL TOP", CLASE 05, ACTA N* 460452021,
SOLICITADA POR AGRI TOP S.A.---

ocasionaria un perjuicio en la reputacion de la marca de mi principal ya que se daria una asociacion
indeseable y pérdida de prestigio, es decir, una dilucion de sumarca'(...).===========sssmsemmnsmmeenneneaaaaan

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

En efecto, conforme al principio universalmente aceptado en materia marcaria, la comparacion de los
signos distintivos debe realizarse apreciandose en su conjunto y no mediante el fraccionamiento o
aislamiento de alguno de sus componentes. El consumidor medio no analiza separadamente cada uno de
los elementos que integran una marca, sino que percibe el signo como una unidad, conservando una
impresion general del mismo. En consecuencia, el examen marcario debe recaer sobre el conjunto de los
elementos denominativos y graficos que conforman cada signo, evitando descomponer artificialmente las
marcas para fundar un eventual riesgo de confusion. En el siguiente cotejo se puede corroborar las
diferencias grafica y fonética entre las marcas en pugna.---——------s--mmmmm e

"ESSENCIAL TOP" (marca solicitada), y

"BAUEL TOP" (marca oponente)

Que es muy importante sefialar que el elemento distintivo predominante es diferente. El componente
que primero percibe el consumidor y que individualiza cada marca es el primer vocablo:------------=----s-eoo-

ESSENCIAL TOP — elemento distintivo; ESSENCIAL.
BAUEL TOP — elemento distintivo: BAUEL.

Aunque ambas comparten la palabra TOP, dicho elemento no posee suficiente fuerza distintiva para
monopolizarse, ya que constituye un vocablo ampliamente utilizado en el comercio para sugerir
superioridad, calidad o categoria premium de un producto. En consecuencia, la atencién del consumidor
se dingira principalmente hacia ESSENCIAL y BAUEL, que son claramente diferentes.--------------=s-semeeemeees

Que, ademas, los elementos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de
Marcas que textualmente expresa: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por
un conjunto de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en
ella que fuesen de uso comiin 0 NECESArIo en el COMErTIO” —--+---===ssssrrrrmmrra e ee e s ssne e e an s emnaes

Que, por otra parte, ahondando en el analisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca
solicitada ESSENCIAL TOP ha limitando su cobertura a: “EXCLUSIVAMENTE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS”
de productos comprendidos en clase 5; vemos que existe una notable distincién en cuanto a la cobertura
de la marca oponente que se encuentra registrada en las siguientes clases;

BAUEL TOP y etiqueta; Medicamentos y suplementos alimenticios incluidos en la clase 5.
BAUEL TOP y etiqueta; Bebidas energizantes incluidas en la clase 32.

BAUEL TOP y etiqueta; Servicios tales como comercializacién de medicamentos, suplementos
alimenticios y energizantes de la clase 35,

Que, obra acreditado en autos, ademas, que existen numerosas marcas concedidas que't
particula TOP coexistiendo pacificamente en el mercado con la propia marca upnrmgml 3
circunstancia que evidencia que dicho vocablo no puede ser abjeto de apropiacion excli "f" p
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 693 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE DPDSICIQN PROMOVIDO
CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESSENCIAL TOP", CLASE 05, ACTA N* 445045!2021
SOLICITADA POR AGRI TOP S.A.-----

Asuncion, |2 - J'{iﬂ nn

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BAUEL TOP S.A.
contra la Resolucion N° 693 de fecha 10 de julio de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Liti giﬂsg51 e e e e e e e e e el i

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BAUEL TOP S.A.
e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N 693 de fecha 10 de julio de 2024, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LitIgIos0s, -----«ssssseme s s e e s e e

Que, en fecha 28 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
Ty o R

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024, la representante convencional de BAUEL TOP S.A. expreso
agravios; dictindose en fecha 09 de diciembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------------

Que, en fecha 03 de julio de 2025, fue acusada la rebeldia de la adversa, por no contestar el traslado de
la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé
autos para resolver en fecha 17 de julio de Z0Z5.--=----=-===r====rmrrmmmmr e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...)Que, ESSENCIAL TOP (marca solicitada) vs. BAUEL TOP
(marca oponente) que si bien fa solicitud como la oposicién comparten letras en comtuin, sabemos que, para
realizar el analisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, asi notamos que, entre las
mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortogrifico,
conceptual y por sobre todo fonético.//.Que, la particula TOF, es de uso comin en denominaciones
farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad
sobre palabras o sflabas de uso comin..//.Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la
coexistencia de las marcas: TOP OIL Registro n® 567.721, CLE TOP Registro n® 453.044, TOP TO TOE Registro
n® 530.584, TELE TOP Registro n® 437.527. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos
titulares. Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna ESSENCIAL TOP (marca solicitada) vs. BAUEL
TOP (marca oponente), es criterio que analizando en conjunte se puede concluir validamente que las
marcas en cuestion no podrin de manera alguna causar confusion directa ni indirecta o inducir en error al
publico consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores,
reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad,
porlo que las marcas pueden coexistir PAciiCamMente(.. ) . —«= s s

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “(..)a resolucion se apoya en el
argumento de que TOP' es de uso comiin en denominaciones farmacéuticas para marcas de la clase 05 y
gue, en consecuencia, no puede invocarse exclusividad sobre esta palabra.//.La resolucién omite
considerar que, aungue puedan coexistir marcas con elementos comunes, la combinacion particular de los
tenmnas en dispuita rESSENCIAL + TOP vs. BAUEL + TOF) presenra una estcha a!tamente o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 693 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION PROMOVIDO
CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESSENCIAL TOP", CLASE 05, ACTA N°® 46045/2021,
SOLICITADA POR AGRI TOP S.A.- - S

titular. En consecuencia, la valoraciéon de la distintividad debe recaer sobre la configuracién global de cada
signo y no sobre un elemento de uso comiin cuya capacidad individualizadora se encuentra naturalmente
atenu“dah ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 693 de fecha 10 de julio de 2024 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigiosos, --««--=ccsemescrm e s s s m s st e e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “ESSENCIAL
TOP", clase 05, Acta N® 46045/2021, solicitada a nombre

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -------s-m-s-rrsreomromsse S aencnnccfonees
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 94 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO", CLASE 5, EXPEDIENTE N* 20/25492, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION., --==--===-====s===-

médico; preparaciones quimicas de uso sanitario; insecticidas; germicidas; fungicidas; repelentes de
insectos; herbicidas; antisépticos; complementos alimenticios para animales; pafiales para animales de
compariia..”. En cambio la adversa protege solo: Exclusivamente INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y
FIBICTOIERE AL Jivonsmewsmmismsasionssioscsimtsossos o ans o s as s v e A S S S e

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

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 @ CONSHIUIT UNA MAICA, ~=====-s=smmmmsmm oot s s s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision 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 "SUMMIT AGRO" en la Clase 5 y la marca base de rechazo
"SUMMIT BOX T8" Clase 5. —-=-=snermmmrm e e e s e

Que, del estudio de las actuaciones administrativas se advierte que la resolucion recurrida
fundamenta el rechazo exclusivamente en la coincidencia del vocablo "SUMMIT", concluyendo que ambas
denominaciones resultarian casi idénticas, sin efectuar el analisis comparativo que exige la doctrina y la
jurisprudencia marcaria, segiin las cuales el juicio de confundibilidad debe realizarse considerando la
impresion de conjunto que producen los signos, apreciando simultineamente sus elementos
denominativos, graficos, fonéticos y conceptuales, asi como la naturaleza de los productos o servicios que
s e T R T

Que, en tal sentido, esta Direccion considera que la comparacion de los signos no puede limitarse al
aislamiento de uno de sus vocablos integrantes, sino que debe recaer sobre la configuracién marcaria en su
totalidad, conforme al principio de apreciacion global universalmente aceptado en materia de Derecho
PUIITIC T, = e o i e e e . S R e

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

Que, en ese sentido, asiste razon a la recurrente cuando sostiene que el analisis efe
A-quo se limita practicamente a advertir la presencia comtn del término "SUMMIT", sin desafp
(| k7

' sanchez Herrero, Andrés. *Confusién de Marcas® Editorial La Ley. Asuncitn, 2003, -1::,]:_ 'ﬂ"i-’x Clandia P
'\_ O R L Grpural fn
N g e '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 94 DE FEQ; 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SUMMIT
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Asuncion, 2 ]

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma
SUMITOMO CORPORATION, contra la Resolucién N2 94 de fecha 22 de Enero de 2021, dictada por la
DIreccion de Marcas, .- -ss s e e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma
SUMITOMO CORPORATION, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 94 de fecha
22 de Enero de 2021, dictada por la Direccion de Marcas.--=---=-==-==sssssssmmmsm e

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacion INterpuestD.----«-ssss-srereserstrm et

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de la firma SUMITOMO
CORPORATION, expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 09 de septiembre de 2024, -+~ rmmrm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(...) Que la solicitud de registro de la marca "SUMMIT
AGRO" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiendose realizado la busqueda
de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT BOX
TS', registrada con el niumero 493927 en fecha 15 de Octubre de 2019 a favor de TECNOMYL SA.,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(... ) =-s==sssmsssmscsansasacaias

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) "Como podemos notar con
facilidad, el analisis que deriva en la resolucion recaida en el caso de autos carece absolutamente de
fundamentos vilidos y se aparta por completo de los principios basicos del Derecho Marcario. En efecto es
bien sabido que como principio general, el cotejo para determinar la confundibilidad entre las marcas debe
realizarse desde una vision de conjunto.” ...."El cotejo debe realizarse con una vision sintética de conjunto,
en su integridad, de forma sucesiva y no simultinea, colocindose el juzgador en la situacion de los
eventuales consumidores, procurando advertir si la percepcién de uno de los signos provoca su asociacion
con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista.” ... “una marca no debe ser mecanicamente
desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con
cada palabra componente de la marca confrontada; la diseccién minuciosa de las marcas en sus vocablos
integrantes debe evitarse precisamente porque al contemplar tales marcas y compararlas, los consumidores
no se dejan guiar por diferencias cuantificables de detalle, sino por la impresion general y persistente que
estas denominaciones globalmente contempladas producen en el consumidor correspondiente.”.."Cabe
resaltar que SUMMIT AGRO, es un nombre comercial, y estd protegido por nuestra ley de marcas, en el Art.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 94 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO", CLASE 5, EXPEDIENTE N°® 20/25492, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION. --======s=ssszzu==x

w

categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas comparten la misma
clase del nomenclador internacional, pero los productos por ellas amparados son diferenciables. ---=-=-=--=--

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

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir
pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decision
firial 2 la'que ha armibado el A, ~---smcramemrm e e e e e e e e S

Que, asimismo, corresponde valorar que la denominacion *SUMMIT AGRO" mantiene una estrecha
vinculacion con la identidad corporativa de la firma solicitante SUMITOMO CORPORATION, constituyendo
una marca corporativa derivada y utilizada internacionalmente para identificar su division de negocios
dedicada al sector agricola. En consecuencia, no se trata de una denominacién arbitraria, sino de un signo
que responde a la estructura comercial y a la estrategia global de identificacion empresarial desarrollada
POT SU l@@ItIMO HEULAT, - == we oo

Que, dicha circunstancia constituye un elemento juridicamente relevante dentro del anilisis de
registrabilidad, por cuanto refuerza el caracter distintivo del signo solicitado y permite al consumidor
identificar inequivocamente el origen empresarial de los productos. En tal sentido, la vinculacion objetiva
entre la marca "SUMMIT AGRO" y la identidad comercial de SUMITOMO CORPORATION, apreciada
conjuntamente con las diferencias graficas y la distinta cobertura de productos, excluye razonablemente la
existencia de riesgo de confusion o de asociacién indebida con el antecedente registral invocado.-------------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 12 REVOCAR la resolucian N2 94 de fecha 22 de enero de 2021
e e -
* Direccion Macional de Propiedad Intelectun] (DINAPL), Orvectrices para of exemen de mareas en Paraguay, p. 230, %ﬂnm‘& &l $
Jattgzes e donapi povy.py portal v 3 pregricdd-industonl marcisdinscnces {\ i L gl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 94 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO", CLASE 5, EXPEDIENTE N® 20/25492, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION. --=-+====s=sreun=s

examen comparativo integral de las marcas confrontadas, metodologia que resulta incompatible con los
principios universalmente aceptados del Derecho Marcario, segiin los cuales el consumidor no percibe los
signos mediante una descomposicion analitica de cada uno de sus elementos, sino que los identifica por la
impresion global que éstos generan en su MemOrIa. === === rmeesmm e

Que, precisamente por ello, el examen comparativo debe recaer sobre la totalidad de las expresiones
"SUMMIT AGRO" y "SUMMIT BOX TS, evitando otorgar un peso decisivo a un solo componente
denominativo cuando ambas expresiones presentan estructuras, composicién y significado
suficientemente diferenciados para individualizarse auténomamente dentro del trafico comercial.------------

Que, en efecto, mientras el antecedente registral se encuentra conformado por la expresion
"SUMMIT BOX TS", integrada por tres vocablos que conforman una denominacién compleja, la solicitud
objeto de autos consiste exclusivamente en la denominacion "SUMMIT AGRO", integrada por dos vocablos
cuya estructura fonética, conceptual y denominativa resulta claramente distinta.---=-<--sssseseeecmoeeeenno

Que, desde el punto de vista fonético, las expresiones enfrentadas presentan terminaciones
completamente diferentes, siendo precisamente los vocablos "AGRO" y "BOX TS" los que otorgan identidad
propia a cada signo, generando una pronunciacién, sonoridad y cadencia claramente diferenciables.---------

Que, igualmente, desde el punto de vista conceptual, la denominacién "SUMMIT AGRO" evoca
inmediatamente la actividad agricola, circunstancia derivada de la incorporacion del vocablo "AGRO",
mientras que la denominacion "SUMMIT BOX TS" carece de dicha evocacién conceptual, transmitiendo al
consumidor una idea completamente distinta,---«--==snsmmemmm e

Que, en consecuencia, la coexistencia parcial del término "SUMMIT" no resulta suficiente, por si sola,
para concluir la existencia de confundibilidad marcaria, pues admitir dicha tesis equivaldria a reconocer un
monopolio absoluto sobre un vocablo aislado, desconociendo que el derecho exclusivo recae sobre el
signo considerado en su conjunto y no sobre cada uno de los términos que eventualmente lo integran.-----

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trimite de registro “SUMMIT
AGRO" pretende obtener la cobertura de los productos de la clase 5, presentando su solicitud con la
siguiente descripcion: “..Preparaciones farmacéuticas; preparaciones veterinarias; agentes contra parasitos;
parasiticidas; adyuvantes para uso médico; preparaciones quimicas de uso sanitario; insecticidas;
germicidas; fungicidas; repelentes de insectos; herbicidas; antisépticos; complementos alimenticios para
animales; pafiales para animales de compania...". Mientras que, la marca base de rechazo “SUMMIT BOX TS”
posee el registro N* 493.927 para productos de la clase 1 del nomenclador internacional, para la cobertura:
Exclusivamente INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS. ", e e eansme ettt

Del analisis de coberturas se concluye que existe diferencia de productos amparados, mientras que la
solicitada abarca diversos productos, la marca base del rechazo a sido otorgada para un producto
especifico, diferente a la marca solicitada, dentro de la clase L-<--=-smcemmmmmmmme e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el regmtm tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principiossmiarcar ertales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6 pn a la

L‘j._ rrj h.l ;af e r| Tre
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Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SUMMIT AGRO", clase 5, Expediente N® 20/25492, solicitada a nombre de
SUMITOMO CORPORATION. . . I

Art 32



DIRECCION NACIDONAL DE

3 PROPIEDAD % GOBIERNO i | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI
PARAGUAY

Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 95 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 20/25491, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-=-=+======== eaune

presentacion de productos al publico; servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y
servicios para otras personas); suministro de espacios de venta en linea para vendedores y compradores de
productos y servicios; tramitacion administrativa de pedidos de compra; suministro de informacion y
asesoramiento comercial al consumidor en la seleccion de productos y servicios; servicios de venta
minornsta o mayorista de productos quimicos industriales; servicios de venta minorista o mayorista en
relacion con productos quimicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; servicios minoristas o
mayoristas en relacién con preparaciones reguladoras del crecimiento de las plantas; servicios de venta
minorista o mayorista de fertilizantes...”. En cambio la adversa protege solo: Exclusivamente

FERTILIZANTES. (... )+ me s e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T DR oo s et i e i e i i s S i kb i g e A L A RS A S e A s S AR S S 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 vilidos como el
derecho a CONSHTUIX UNA MANCA, +=-nsm=smerm e e e et st e e e et e m e e e s e s e s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién 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 “SUMMIT AGRO" en la Clase 35 y la marca base de rechazo
SSUINET RO TO e T - i S e el o S il o S e T L

Que, del estudio de las actuaciones administrativas se advierte que la resolucion recurrida
fundamenta el rechazo exclusivamente en la coincidencia del vocablo "SUMMIT", concluyendo que ambas
denominaciones resultarian casi idénticas, sin efectuar el anélisis comparativo que exige la doctrina y la
jurisprudencia marcaria, segun las cuales el juicio de confundibilidad debe realizarse considerando la
impresion de conjunto que producen los signos, apreciando simultineamente sus elementos
denominativos, graficos, fonéticos y conceptuales, asi como la naturaleza de los productos o servicios que
L L T T T

Que, en tal sentido, esta Direccion considera que la comparacion de los signos no puede limitarse al
aislamiento de uno de sus vocablos integrantes, sino que debe recaer sobre la configuracién marcaria en su
totalidad, conforme al principio de apreciacion global universalmente aceptado en materia de Derecho
I AT AT, mrrmmmm e e e e e e e e R R S S E S EESESESSiESSSasssssasss

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Direccion General considera oportuno
traer a cnlarmn los argwnentas doctrinarios del Fr-::rf Dr. Andrés Sénthez Herrero, quien en sy

linico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en @
necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” En el presente caso, vemos {
St

! Sinchez Herrero, Andrés. "Confusion de Marcas™ Editorial Ls Ley. Asuncian. 2013, ; :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 95 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
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Asuncion,
21 AGD 208
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
SUMITOMO CORPORATION, contra la Resolucién N? 95 de fecha 22 de Enero de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥ --=cacsmmm s e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma
SUMITOMO CORPORATION, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 95 de fecha
22 de Enero de 2021, dictada por la Direccion de Marcas.---------==-ss=smsmssmmmm e

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APEIACION INEETPUESEOL === e e e s s s a s s

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de la firma SUMITOMO
CORPORATION, expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 09 de setiembre de 2024,-------+==-sseememmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que Ja solicitud de registro de la marca "SUMMIT
AGRO" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 35. Que habiendose realizado la busqueda
de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT BOX
TS, registrada con el nimero 494025 en fecha 15 de Octubre de 2019 a favor de TECNOMYL S.A.,
Comentario: Que ambas 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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...) - ---=--=--===--cceceiecaes

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(...) "Como podemos notar con
facilidad, el andlisis que deriva en la resolucion recafda en el caso de autos carece absolutamente de
fundamentos vilidos y se aparta por completo de los principios basicos del Derecho Marcario. En efecto es
bien sabido que como principio general, el cotejo para determinar la confundibilidad entre las marcas debe
realizarse desde una vision de conjunto.” ... "El cotejo debe realizarse con una vision sintética de conjunto,
en su integridad, de forma sucesiva y no simultinea, colocindose el juzgador en la situacion de los
eventuales consumidores, procurando advertir si la percepcién de uno de los signos provoca su asociacion
con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista.” .. “una marca no debe ser mecinicamente
desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con
cada palabra componente de la marca confrontada; la diseccién minuciosa de las marcas en sus vocablos
integrantes debe evitarse precisamente porque al contemplar tales marcas y compararlas, los consumidores
no se dejan guiar por diferencias cuantificables de detalle, sino por la impresion general y persistente que
estas denominaciones globalmente contempladas producen en el consumidor correspondiente.”.."Cabe
resaltar que SUMMH’ AGRG es un nombre comercial, yestd protegido por nuestra ."r.-y de marcas, en e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 95 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 20/25491, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-=-=====s===ss===x

Del analisis de coberturas se concluye que existe diferencias entre los productos amparados, mientras
que la solicitada abarca gervicios diversos. la marca base del rechazo a sido otorgada para un producto
especifico, diferente a la marca solicitada, dentro de la clase Los=ssmsesemsmemmnmme e e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas se hallan comprendidas
en clases diferentes del nomenclador internacional, y los productos y servicios por ellas amparados son
diferenciables. ——-rrrermrmrmsmerems e

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

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

Que, asimismo, corresponde valorar que la denominacién *SUMMIT AGRO® mantiene una estrecha
vinculacion con la identidad corporativa de la firma solicitante SUMITOMO CORPORATION, constituyendo
una marca corporativa derivada y utilizada internacionalmente para identificar su division de negocios
dedicada al sector agricola. En consecuencia, no se trata de una denominacion arbitraria, sino de un signo
que responde a la estructura comercial y a la estrategia global de identificacién empresarial desarrollada
POT SU Jegitimo tHular. -« oo me e e e

Que, dicha circunstancia constituye un elemento juridicamente relevante dentro del anilisis de
registrabilidad, por cuanto refuerza el caracter distintivo del signo solicitado y permite al consumidor
identificar inequivocamente el origen empresarial de los productos. En tal sentido, la vinculacién objetiva
entre la marca "SUMMIT AGRO" y la identidad comercial de SUMITOMO CORPORATION, apreciada
conjuntamente con las diferencias grificas y la distinta cobertura de servicios, excluye razonablemente la
existencia de riesgo de confusion o de asociacion indebida con el antecedente registral invocado.-------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que es un signo_que-posee
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encoptra Erta dentry
de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucigirecyrsid

. \ ."""'.'r.-...u
I'. i e ) wdniirisl
(’,I-’.- o phed!

* Direccion Macional de Propiedad Intelectual (IDINAPL, Direcirices pars i.."c‘_t:rwq de marcas en Paragway, p. 230, Disponib

lips cwwew dinsapel oy oy portal 'y Vpropedkad - inghesirial) marcss direcing '\- . e
._,:__:._. i 1_:___,.-
———
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 95 DE PECI'UL zz DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/25491, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.----==-==+====scu=

compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, mis atin, teniendo en cuenta
los demas elementos que seran analizados en conjunto en la presente resolucion. ----------=-=csscseeecins

Que, en ese sentido, asiste razon a la recurrente cuando sostiene que el analisis efectuado por el
A-quo se limita practicamente a advertir la presencia comun del término "SUMMIT®, sin desarrollar un
examen comparativo integral de las marcas confrontadas, metodologia que resulta incompatible con los
principios universalmente aceptados del Derecho Marcario, segan los cuales el consumidor no percibe los
signos mediante una descomposicion analitica de cada uno de sus elementos, sino que los identifica por la
impresion global que éstos generan en SU MemOra. -=«s«cses e e

Que, precisamente por ello, el examen comparativo debe recaer sobre la totalidad de las expresiones
"SUMMIT AGRO" y "SUMMIT BOX TS" evitando otorgar un peso decisivo a un solo componente
denominativo cuando ambas expresiones presentan estructuras, composicion y significado
suficientemente diferenciados para individualizarse auténomamente dentro del trafico comercial.--=----=-+--

Que, en efecto, mientras el antecedente registral se encuentra conformado por la expresion
"SUMMIT BOX TS", integrada por tres vocablos que conforman una denominacion compleja, la solicitud
objeto de autos consiste exclusivamente en la denominacion "SUMMIT AGRO", integrada por dos vocablos
cuya estructura fonética, conceptual y denominativa resulta claramente distinta.----=-====-sssssssemsseeniamnnacs

Que, desde el punto de vista fonético, las expresiones enfrentadas presentan terminaciones
completamente diferentes, siendo precisamente los vocablos "AGRO" y "BOX TS" los que otorgan identidad
propia a cada signo, generando una pronunciacion, sonoridad y cadencia claramente diferenciables.---------

Que, igualmente, desde el punto de vista conceptual, la denominaciéon *"SUMMIT AGRO" evoca
inmediatamente la actividad agricola, circunstancia derivada de la incorporacion del vocablo "AGRO",
mientras que la denominacion "SUMMIT BOX TS" carece de dicha evocacion conceptual, transmitiendo al
consumidor una idea completamente distinta,--==--=r==r=srmr o

Que, en consecuencia, la coexistencia parcial del término "SUMMIT" no resulta suficiente, por si sola,
para concluir la existencia de confundibilidad marcaria, pues admitir dicha tesis equivaldria a reconocer un
monopolio absoluto sobre un vocablo aislado, desconociendo que el derecho exclusivo recae sobre el
signo considerado en su conjunto y no sobre cada uno de los términos que eventualmente lo integran.------

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, vemos que la marca en tramite de registro “SUMMIT
AGRO" pretende obtener la cobertura de los geryicios de la glage 35, presentando su solicitud con la
siguiente descripcion: “.Servicios de agencias de importacion-exportacion; asistencia en la direccion de
negocios;, promocion de ventas para terceros; presentacion de productos al piiblico; servicios de
abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras personas); suministro de espacios
de venta en linea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitacion administrativa de
pedidos de compra; suministro de informacion y asesoramiento comercial al consumidor en la seleccién de
productos y servicios; servicios de venta minorista o mayorista de productos quimicos industriales;
servicios de venta minorista o mayorista en relacion con productos quimicos para uso en agricultura,
horticultura y silvicultura; servicios minoristas o mayoristas en relacion con prepammnnes regu.’adama- del
crecimiento de las plantas; servicios de venta minorista 0 mayorista de fertilizantes..” Mie
marca base de rechazo *"SUMMIT BOX TS" posee el registro N® 494025 para pmduc}ﬁ@’
nomenclador internacional, para la cobertura: Exclusivamente FERTILIZANTES". —--
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 95 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUMMIT
AGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 20/25491, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION,---=--=========-=-

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

Art. 12 REVOCAR la resolucion N2 95 de fecha 22 de enero de 2021 dictada por la Direccién
dE MEArCaS, ==e=ssssasnmnsssnanmasscssssssansaccsssssnssssmsmrs s s T FE T TS T A A A

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", clase 1, ExpedzenteN‘!ﬂﬂH?l solicitada a nombre
de SUMITOMO CORPORATION. ---------- .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 446 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRADEMARK
ROYALE Y ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 78681/2021, SOLICITADO POR GUILLERMO

corroborar a través de las diversas concesiones de marcas otorgadas por la
L

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

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 2 CONSTIUIN UNa MArCa, === e e e s

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “TRADEMARK
ROYALE Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si
dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que soligita.--«««-sscssssemssmmnasnaiineaens

Que, la marca ha sido solicitada para amparar servicios de la clase 41 del nomenclador internacional,

la cual com pren de: “Academias feducacion]: agencias de modelos para artistas; clases de mantenimiento fisico; coaching [formacidn
ensefanza de gimnasia; explotacion de casinos [juega): informacion sobre actividades de entreterumiento; informacion sobre actividades
recreativas; organizacidn de bailes; organizacidn de competicianes deportivas; organizacion de concursos Jactividades educativas o
recreativas). organizacidn de concursos de belleza, organizacidn de desfiles de moda con fines recreativos; organizacidn de especticulos
[servicios de empresanios]; organizacicn de exposiciones con fines culturales o educativos; organizacion de fiestas ¥ recepciones;
organizacidn y direccidn de conclertos; organizacion y direccion de conferencias; organizacidn y direccidn de talleres de formacion;
produccidn de especticulos; produccidn de programas de radio y television; produccién musical: programas de entretenimiento por radie;
programas de entretenimiento por televisidn publicacidn de libros; publicacidn en linea de libros y revistas especializadas en formato
electrénico; representaciones teatrales; representacion de especticulos de variedades; representacidn de especticulos en vive; servicios de
artistas del especticulo; servicios de clubes nocturnosfentreterumientof; servicios de discotecas; servicios de entretenimiento; servicios de
estudios de cine; servicios de estudios de grabacion; servicios de karaoke; servicios de preparador flsico personal [mantenimiento fisicol:

servicios fotogrificos”. En ese sentido, tenemos que en la denominacion “TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA”
no se menciona a ningin servicio que conforma la clase 41 del nomenclador internacional,----=--==--===-=-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud, la cual consiste en un logotipo mixto, integrado por un elemento
denominativo y diversos elementos grificos ornamentales, en su impresion general, el logoti ) transmite
una percepcion de distincion, prestigio, exclusividad y calidad superior, derivada principalmente de la
combinacion del término "Royale”, la representacion de la corona y la utilizacion de col -dcrr dos sofyre
T NN IR m et s s o e e e e . ,.ifn-..__- . ;..'.'-E-_' lBstakdl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 446 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRADEMARK
ROYALE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78681/2021, SOLICITADO POR GUILLERMO
GIMBNEZ, - e e i S R RIS e

Asuncion, 2] nﬁu 2]']2-5

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GUILLERMO
GIMENEZ, contra la Resolucion N® 446 de fecha 13 de marzo de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 01 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de GUILLERMO
GIMENEZ e interpone Recurso de Apelacion en subsidio en contra de la Resolucion N® 446 de fecha 13 de
marzo de 2023, dictada por |la Direccion de Marcas, -=--==«=«ss=srms e e e e

Que, en fecha 07 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelactin INterPUestD, = s s et ettt e s e e ea e

Que, en fecha 22 de febrero de 2024, el representante convencional de GUILLERMO GIMENEZ
expresd agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de fetirene de 20Z4. ——svrrensarmisasrrassvanssennnssanniresesssannsrassssnsessansasnarsasresuirenassigmonapens see

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) ésta Direccitn considera que Ja 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 genérica o designacién del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio., La denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los
productos que desea proteger.- En consecuencia no ha fugar a lo solicitado”-----------+==-=-sseseeeeececcecnnens

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) ..La prohibicién solo nige si se
pretende registrar el signo genérico como tinico signo marcario. Nada impide en cambio, que este integre
un conjunto, que, considerado en su totalidad, no sea genérico o descriptivo y tenga capacidad
distintiva..//..Por lo antedicho, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de la
marca TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA, encuadra perfectamente dentro de las doctrinas citadas mds
arriba, motivo por el cual la evaluacién en el conjunto de la denominacién debe realizarse conforme los
criterios mencionados...//..Es mas que obvio que no existe en ningtn lugar del mundo servicios de la clase
41 cuyo nombre contenga las palabras TRADEMARK ROYALE como denominacién natural y necesaria,
razén por la cual no puede ser considerada como designacion descriptiva ..//.No podemos dejar de
mencionar que, la marca TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA' fue solicitada de manera MIXTA, cuyo
principal elemento diferenciador es la ETIQUETA, que caracteriza a la marca realizando a la misma a través
de un conjunto de elementos que hace referencia a la combinacién y distribucién de los colores, imagenes,
tipografia y construccion de la etiqueta en si, otorgandole distintividad, originalidad y nﬂvedad a la marca
..//..Esto es por citar algunas de las marcas que han sido registradas a lo largo de los anﬂ.i, :
con distintos titulares, razén por la cual consideramos que se cometeria una 4}
TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA' fuese rechazada existiendo suficiente jURﬁf_ﬁ‘?
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 446 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TRADEMARK
ROYALE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 78681/2021, SOLICITADO POR GUILLERMO
GIMENEZ.--- s i A bl b i

Que, estos elementos aportan distintividad que aleja el caracter genérico de los vocablos que
componen la denominacién y bien podria calificarse a la misma comao evocativa, no encontrandose
cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.--------==-sssseseues

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 caracterfsticas 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 CaracterfsHCas. M--r-=rrr sxrranrr e snsus s soneusmm i nka S st nn e et S st s r i d S e s s b o

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segin la basqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: CLASH ROYALE clase
41, Registro N° 482926, QUEEN ROYALE, clase 33, Registro N® 505519; ROYALE, clase 05, Registro N® 551617,
YERBA MATE ROYALE, clase 30, Registro N® 406183; en extremo demuestra que dentro del nomenclador
solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento “ROYALE", en ese
sentido se confirma que la denominacion tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra
intereses de terceros en particular asi como tampoco contra el ptiblico consumidor en general.-----------2=--

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucion recurrida, —=---=-=-==msrmm s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 446 de fecha 13 de marzo de 2023 dictada por la
Direcciton de Marcas, -=-===sressssarssssssssssssnsssssssssssnasssssssssssasassasssssnssannssnnsanns

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA", clase 41, Acta No. 78681/2021, solicitada a

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 652 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TECNO
SPARK", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41684/2021, SOLICITADO POR TECNO TELECOM (HK)
LIMITED.-- .

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

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.-====+==--

Que, al analizar los aspectos ortograficos, fonéticos y auditivos de la denominacion solicitada “TECNO
SPARK Y ETIQUETA" frente a las marcas previamente registradas “TEKNO”, Corporacion El Rosado S.A.
[EC], y "SPARK", Titular Corporacién Leandro Bortolato [PY]. Los términos TECNO y SPARK poseen un
caracter evocativo en relacion con productos tecnologicos, por lo que gozan de un ambito de proteccion
mas limitado. La combinacion de ambos vocablos genera una impresion visual, fonética y conceptual
propia, distinta de la marca TEKNO y de la marca SPARK consideradas individualmente. El consumidor
percibira el signo como una expresion tinica, integrada por dos vocablos que generan una identidad propia;
la combinacion "TECNO SPARK" crea una nueva unidad conceptual. como una sola marca, por lo que la
jurisprudencia comparada ha sefialado reiteradamente que la unién de dos términos puede generar un
signo suficientemente diferenciador cuando el conjunto posee identidad propia.---------=ssesessessmmmnscananans

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertos elementos en su conformacion, dichos
elementos comunes resultan insuficientes para generar confusion, ya que, considerados en su conjunto y

dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. Ello se
corrobora en el i gUieNte COte 0 —==msmm e e e

TECNO SPARK Y ETIQUETA (solicitada), y
TEKNO (marca base de rechazo)
SPARK (marca base de rechazo)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o simifar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con 4
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior i'_ﬂr‘{
POSterior ALEOSAN (. ) ==wsrmmemme s e

' Direccidn Macional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Directrices para ef examen de marcas oo Pavagniay, pp. 147 v 266 [}i;péqiihle'éh':
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 652 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TECNO
SPARK", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41684/2021, SOLICITADO POR TECNO TELECOM (HK)

Asuncién, 2 1 AGD 72076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma TECNO
TELECOM (HK) LIMITED contra la Resolucion N® 652 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la Direccién
df_' Marca&' b

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma TECNO
TELECOM (HK) LIMITED e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 652 de fecha 19 de abril
de 2022, dictada por la Direccion de Marcas.-«=----«-sssmsrem e

Que, en fecha 18 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
i L

Que, en fecha 26 de octubre de 2022, el representante convencional de TECNO TELECOM (HK)
LIMITED expreso agravios; y esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 01 de marzo de
TR i b B A A G S S S B e G M s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucian recurrida considera () Que habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1801811
Denominacion TEKNO Clase 9 Registro 465659 Titular Corporacién El Rosado S.A. [EC]. Expediente
2020-2045285 Denominacién SPARK Clase 9 Registro 528272 Titular Corporacion Leandro Bortolato [PY]
Comentario: Que todas las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado”.--------------ssseuvaes

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) ..Que, como es sabido el analisis de
las marcas se debe efectuar de acuerdo a una visién de conjunto de las mismas y no tan solo considerando
elementos aislados, razén por la cual todos los detalles o elementos deben de tenerse en cuenta
consumidor ..//..Gramaticalmente, la marca solicitada en cuestién se compone de dos palabras TECNO
SPARK, mientras que las marcas antecedentes.. fueron presentadas como TEKNO' y 'SPARK'. La
combinacion de TECNO SPARK' es inusual y no describe ninguna caracteristica de sus productos
solicitados y tiene al menos un caricter distintivo de nivel normal para su conjunto. La pronunciacion de
las mismas son totalmente diferentes.. el ELEMENTO FONETICO se constituye en otro punto
diferenciador..//..Mi principal es propietario legal tanto de la marca TECNO SPARK y etiqueta’ como asi
también de la marca TECNO y etiqueta’ contando con varios registros concedidos en el extranjero..//..En
virtud del uso y la promocién, la marca de mi comitente continta extendiéndose alrededor del mundo, ha
adguirido una considerable reputacién en el comercio y se convirtié en una marca muy conocida..//..En
vista a esta situacicn resulta erronea la apreciacion de que la solicitud de registro de mi representada pueda
causarle riesgo de mnﬁ;sidn a las marcas base de antecedentes, puesto que ."ﬂ m:’sma cue an sobrados
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 652 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TECNO
SPARK®, CLASE 09, EXPEDIENTE N°® 41684/2021, SOLICITADO POR TECNO TELECOM (HK)
LIMITED.============ wemne memmm e e re e Ea e remrerermesr s

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

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

Art. 1® REVOCAR la Resolucion N® 652 de fecha 19 de abril de 2022 dictada por la Direccion
de Marcas- ---------------------------------------------------------------------------------------------

Art, 20 ORDENAR la prosecucian de tramites de la solicitud de registro de la marca “TECNO
SPARK Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 41684/2021, solicitada a nombre de
TECNO TELECOM (HK) LIMITED.

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, ------------- R T i e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 652 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TECNO
SPARK", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41684/2021, SOLICITADO POR TECNO TELECOM (HK)
LIMITED. - T . - -

Que, de la comparacion se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende
tampoco tendran una pronunciacién semejante, ni representan la misma idea conceptual. Cuando de
confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas” nos dice: *El contenido conceptual es
de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en
pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca”y luego manifiesta “En el cotejo
marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son
diferentes.” El piblico consumidor podra recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejaré llevar por
otras similitudes graficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un
contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar
CONFUSION €N €] COMSUMIAOT, === e e

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “TECNO
SPARK Y ETIQUETA", coincide con la razén social de la firma solicitante, TECNO TELECOM (HK) LIMITED.
En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razén social que presenta la firma
propietaria, lo cual le otorga proteccién conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su
Titulo 11, relativo al "Nombre Comercial” y las diversas situaciones juridicas vinculadas a él. -------------=-=------

Que, la legislacion marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccién
desde su primer uso piblico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “El nombre comercial podri
estar constituido por la designacién, el nombre del comerciante, la razén social o denominacion social
adoptada, la enseria o la sigla usada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso piiblico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre comercial tendra el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusién o un riesgo de asociacién con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al btular un dafio econémico o comercial injusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestion persigue la
proteccién de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----------==s=es-ceeecinaaas

Que, por otra parte, ahondando en el analisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca
solicitada ha limitando su cobertura a: “Dispositivos de memoria de computadora; Computadoras portatiles;
Teléfonos méviles; correas para teléfonos moviles; Aparatos telefénicos; Fundas para teléfonos inteligentes;
Teléfonos inteligentes; Armarios para altoparlantes; Auriculares; Microfonos; Cimaras [fotografia]; Palos de
selfie (monopodos sostenidos en la mano]; Conexiones para lineas eléctricas; Baterias eléctricas” de
productos comprendidos en clase 9. Ademas la marca solicitada cuenta con una etiquets
identidad wvisual y diferenciacion competitiva por lo que el registro solicitado e
LRI CI oo S s s i eSS A S PN S S S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 700 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “REVISTA
VIVE BIEN Y ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 31026/2018, SOLICITADO POR SANATORIO
BRITANICO §.A—+---errsnmmersamsrsasmresamseronces

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
sentido, al analizar los aspectos ortograficos y fonéticos de la marca solicitante “REVISTA VIVE BIEN Y
ETIQUETA" frente a la marca base de rechazo “VIVIR BIEN ES VIVIR EN MOVIMIENTO", se advierte que que
a pesar de que ambas comparten los vocablos “VIVE/VIVIR" y “BIEN", en la extension de su conjunto ambas
son completamente diferentes, ----==-seemm s

REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA (solicitada), y
VIVIR BIEN ES VIVIR EN MOVIMIENTO (marca base de rechazo)

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Direccién General considera oportuno
traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro
“Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el
inico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no
necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” Asi las cosas, vemos que el hecho de
compartir un elemento, en este caso “VIVE/VIVIR" y “BIEN", no basta para inclinar la balanza a favor del
rechazo, més ain, teniendo en cuenta los demis elementos que seran analizados en conjunto en la
e e e R S

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente “VIVIR BIEN ES VIVIR EN MOVIMIENTO" posee el registro N°449014 en la clase 4] con la
siguiente descripcion de servicios: “Publicaciones y servicios educaciones en el drea de la salud, el ejercicio
¥ la nutricion”, mientras que la marca en tramite de registro "REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA" solicita en
la misma clase !a cobertura de: “Servicios de entretenimiento de personas, educacién, organizacion de
seminarios, simposios, conferencias, congresos, talleres de informacion y otras actividades relacionadas
con la educacién y/o esparcimiento de personas”. Del contraste entre ambas coberturas se desprende que,
si bien los signos se encuentran comprendidos en la misma clase internacional, se orientan a servicios de
naturaleza, finalidad y caracteristicas distintas, lo cual determina una diferenciacién clara en cuanto a su
uso y publico destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusién,
dado que los servicios no compiten entre si, y estan dirigidos a publicos claramente diferenciados.------------

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 determi
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre lo
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podra determinar que en ciextos
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, atin cuando estos se eqmm

' fanchez Herrero, Andrés. *Confusion de Marcas® Edivorial La Ley. Asuncidn. 2003, S
* Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL, Directrices paro of exanen de saveas en Pavaguay, p, 230, Digponible en:
s wawwlidenapi oy py pontal'y Lgropigdad-indistrigl mprcysdirgciriges
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 700 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “REVISTA
VIVE BIEN Y ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N® 31026/2018, SOLICITADO POR SﬁHATﬂR]O
BRITANICO S.A

Asuncion, t2'|| G0 MR

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SANATORIO
BRITANICO S.A. contra la Resolucion N® 700 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Direccién de
Marcasl }': --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2019, se presenta el representante convencional de SANATORIO
BRITANICO S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 700 de fecha 22 de julio de 2019,
dictada por la Direccion de Marcag, —--sseccscsesosrmmase s st a s ns tecn st st e e e e

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

Que, en fecha 04 de marzo de 2024, el representante convencional de SANATORIO BRITANICO S.A.
expresd agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 07 de marzo de

2{}24 oy e g B e S T o T o O O S e e il e B B S T R T ST S

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "VIVIR BIEN ES VIVIR CON
MOVIMIENTO", registrada con el nuimero 449014 de fecha 24 de octubre 2017, a favor de SANOF],
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, y muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores .- por lo
que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
L e et L G eSS

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) sosteniendo, en sintesis, que las
marcas enfrentadas difieren en su impresion de conjunto, que el término "REVISTA" y el logotipo
incorporado otorgan suficiente distintividad al signo solicitado, que el antecedente marcario constituye un
eslogan con un significado conceptual distinto y que existen numerosos registros coexistentes en la clase
41 que contienen los vocablos "VIVE", "VIVIR" o "VIDA", razdén por la cual solicita Ia revocacion de ia
Resolucion N° 700/2019 y la prosecucion del tramite de registro.(.. )" -====s=-ssssssssammsmsmmsmmmsnneennssnennanannae

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

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
I'EStl'lEE‘IDI'IES para el reglstrﬂ de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hnra de cnnmderitr layiabilidad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 700 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “REVISTA
VIVE BIEN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 310262018, SOLICITADO POR SANATORIO
BRITANICO S.limsssrerrerasnrsinnessnamravsnananmiienseeass em————

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 700 de fecha 22 de julio de 2019 dictada por la Direccion
I IR0 AR = oo i e e s o i m m m e i i . i L e e

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

“REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA®, clase 4], Acta No. 31026/2018, solicitada a
nombre de SANATORIO BRITANICO S.A. —----ssmmrmmmerm oo s s e e s

Art. 32 HUTIFIQUESE
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Resolucion N®
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 700 DE E!d—lﬁ 5!};,]1.11.10 DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REVISTA
VIVE BIEN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 31026/2018, SOLICITADO POR SANATORIO
BRITANICO S.A—-- - B —

clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podria constatar que pueden
coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el caricter diferente y no competitivo de los productos

especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos estin
clasificados en la misma clase NCL 41{... ) - weneeemm e e

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa discrepa con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
SOHCIEIA de AU, —oe e e e e e

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

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

Rewvista
l%ve bien

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo_antetiged expuesto,
corresponde revocar la resolucion recurrida. -.----.------.---.-----------------------.,-:_’Z_.'..-.-. T s b LRI

POR TANTO,

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 480 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N° Ssﬂzsfznm SOLICITADO
POR EL CAMPO PRODUCTIVO §.R L ~----erexsesemememesenes

mantener el signo completo. En estos casos, es el elemento protagénico el que debe ser confrontado. Asi, al
confrontar las denominaciones BIOFOS vs. BIOFOSFITO se puede apreciar que la marca pedida en autos
reproduce la totalidad de la marca de mi mandante, tan solo agregando como parte final la particula 'FITO!,
adicion que al ser minima no constituye un elemento diferenciador que sea suficiente como para
distinguirla de la marca de mi mandante..//..De donde se puede deducir que las denominaciones BIOFOS /
BIOFOSFITO comparte una misma parte inicial, a mds de la misma parte media. En relacién a ello, el autor y
Jurista Jorge Otamendi, dice: 'En lo que hace a conformacion de la marca, se ha reconocido un mayor valor
o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que
mas ficilmente retiene el consumidor, criterio que debié ser aplicado al presente caso .//.Niego
categoricamente que la marca BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA no se halla incursa en las causales
prohibitivas de registro estipuladas en el Articulo 22 de la Ley de Marcas N2 1294/98 (.. )" -=-========sesemsaannnn-

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: *(...)..La parte adversa es propietania de [a
marca BIOFOS, registrada en la clase 5 y 31... sin embargo, mi representado pretende registrar la marca
BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA, en la clase 1. no teniendo la mis minima intencién de imitar Ja
marca ya registrada ..//..Si bien la marca BIOFOS, y la que mi mandante pretende registrar BIOFOSFITO,
contienen las primeras seis letras de la palabra, no es un elemento detonante para prestarse a un riesgo de
asociacion o confusién indirecta, o como una falsa impresion de ser una marca derivada de la primera como
lo pretende resaltar la oposicidn..//.Siendo totalmente descartada la oposicién con estos fundamentos, ya
que la marca que se pretende registrar no ofrecera producto de igual clase que BIOFOS, y mucho menos se
podria concebir que los consumidores adquieran un producto que no quisieran comprar en base a una
confusion de marcas, ya que como la propia representante menciona en su agravio la marca de fabrica
responde al propdsito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlo de otros similares. Con
respecto al prestigio del titular de la marca BIOFOS, no puede verse afectado por otra marca de diferente
titular y clase. La pérdida de clientela, es totalmente independiente al registro de la marca BIOFOSFITO
PRODUCTIVO Y ETIQUETA, sino por otras razones que pueda encontrar el consumidor, quien tiene la
libertad de adquirir bienes o servicios que le sean mds beneficiosos de alguna u otra
T R B e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|nterpu‘:_|5tn_ ........................................................................................................................

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
G TP C RS I IOINBTIIBE. = em vt s e bl b o e e s e e e e e e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro 'BIDFGSFI'I‘D
PRODUCTIVO Y ETIQUETA" (Clase 0l) y la oponente “BIOFOS" (Clase 5 y 31] se adwie

coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente a la raiz "BIOFOS
tnico componente comin dentro de sus respectivas estructuras denominativas. -;;fa
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 480 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N*® 88928/2020, SOLICITADO
POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.-- -

Asuncion, 2 ? ,I", E [l

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de EL CAMPO
PRODUCTIVO S.R.L. contra la Resolucién N° 480 de fecha 27 de junio de 2022, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LIGZIOSO0S, ¥, r==m-m==mmmsres e sttt s bss st m s e s e s e s e e s

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2022 se presenta la representante convencional de EL CAMPO
PRODUCTIVO S.R.L. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 480 de fecha 27 de junio de
2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitIgloss. -----=====--sssssmsmmmm s

Que, en fecha 20 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
intErPUE'Stﬂ. .......................................................................................................................

Que, en fecha 20 de octubre de 2022, la representante convencional de EL CAMPO PRODUCTIVO
S.R.L. expreso agravios; dictandose en fecha 14 de diciembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

|E-}I' O

Que, en fecha 30 de mayo de 2023, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamo
autos para resolver en fecha 27 de junio de 2023, —--=--===rmrsrmrmrmsmsrem s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) ..Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna,
BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. BIOFOS (marca oponente), en conjunto y
sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi
también en el aspecto fonético e ideoldgico. Esta direccion considera gue, aunque las mismas compartan
pequerios aspectos en comiin, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen
fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacifica
entre las mismas no sea posible.//.Que, la denominacién BIOFOSFITO PRODUCTIVO es una marca
compuesta que tiene un significado especifico y que BIOFOS presenta abreviaciones de dos palabras, que
no determinan de dar sentido conceptual, por lo tanto, ambas denominaciones ni cuentan con similitudes
conceptuales, al contrario, son muy distintas entre si..//..Que, la denominacién BIOFOSFITO PRODUCTIVO
s una marca compuesta que tiene un significado especifico y que BIOFOS presenta abreviaciones de dos
palabras, que no determinan de dar sentido conceptual, por lo tanto, ambas denominaciones ni cuentan
con similitudes conceptuales, al contrario, son muy distintas entre si. (...} -==-==-==mamrmmmm e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) ..Nada mas alejado de la verdad
que estas mamfestancrnes pues, si bien la marca solicitada constituye una marca cump."e;a formada pcr dos
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Resolucién N° 6 Z 25
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 480 DE FE DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N* 88928/2020, SOLICITADO
POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.

veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para nifios y enfermos, emplastos, material para vendajes,
materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las
malas hierbas y los animales daninos”, clase 31 *Todos los articulos de la clase, comprendiendose entre ellos
productos agricolas, horticolas y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras
frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentacién de animales, malta”. De la
comparacion de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente y la marca solicitada
se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de
sus productos y servicios no poseen una conexién competitiva comercial directa y apuntan a un publico
consumidor completamente distinto. —---s s e

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

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacién. En
consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el
A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposicién planteada en autos. -----------==---=srmmmremnnananaes

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 480 de fecha 27 de junio de 2022 dictada pDr la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -=-=====-- e AN A S e

Art. 22 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", Clase 01, Expediente N* 33923.-"202'.'}
solicitada a nombre de EL CAMPO PRODUCTIVO §:Rebeccc - SRR

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.—-r---s-s-berrrm-- i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 480 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA', CLASE 1, EXPEDIENTE N 88928/2020, SOLICITADO
POR EL CAMPOQ PRODUCTIVO S.R.L~---s-s-s-seremrermemsmemeracaes VIR

Que, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades
claramente disimiles. Aunque existe un grado de similitud por la raiz comun, la impresion general de los
signos cambia dristicamente debido a la presencia de los elementos adicionales. En consecuencia, las
marcas comparadas en su conjunto exhiben diferencias evidentes, relevantes y facilmente perceptibles en

cuanto a su longitud, estructura y composicion grafica, tal como se observa en el siguiente cotejo: —---------
BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA (marca solicitada), y
BIOFOS (marca oponente)

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

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrian pronunciacion
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por si sola, no es suficiente
para generar confusién. En ese sentido, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “Ef mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una
marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas
marcas sean confundibles™. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, en este caso la raiz
“BIOFOS™, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los
demas elementos analizados en la presente resolucian. «==-«-=ss s s

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitante *BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA",
busca la proteccion de todos los productos de la clase 1. la cual comprende principalmente: “especialmente
productos quimicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asi como para la agricultura, la horticultura v
la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plisticas en bruto; abonos para el suelo, composiciones
para la extincién de incendios y la prevencion de incendios, preparaciones para templar y soldar-me
productos quimicos para conservar alimentos”, por su parte, la oponente “BIOFOS” se encug
en la clase 05: “Todos los articulos de la clase, comprendiendose entre ellos pr :

b.iru:h:z H:m:ru- A.m:lrm. ':'_unfusid'n r.Fe-Marras’ Ed.ltunal La Ley. Asuncidn. 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 168 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DISCOVERY", CLASE 09, EXPEDIENTE N*° 18111/2020, SOLICITADO POR BUENOS AIRES
SOFTWARE S.A.--- e ses o metessaeteaE s st aan e r———rees s memassTet S etan e naanes

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: “(..).Que el A-quo menciona
acertadamente en la Resolucion N® 168/2023 recurrida que las marcas enfrentadas son distintivas una de
otra a los efectos de su coexistencia pacifica debido a que identifican productos y servicios de clases que no
guardan relacién y que la actividad comercial de la adversa gira en torno distinto al del solicitante..//. Las
alegaciones de Ja adversa no buscan mds que crear confusién y enredo con un argumento falaz que quiere
plantar la idea de que por el mero hecho de que los vehiculos utilicen software existe una supuesta
conexion de clases, lo cierto es que una empresa se dedica a la venta de vehiculos y se dirige a un cierto
ptiblico y la otra se dedica a la informiética y venta de softwares y se dirige a otro publico totalmente
distinto."LA FORZADA PRETENSION DE ESTABLECER UNA CONEXION DE RUBROS RESULTA
ABSURDA"..//..Es sabido que nuestro pais ha adoptado el SISTEMA UNICLASE mediante el Art. 7°de la Ley
de Marcas N° 1294/98, segun el cual se debe contar con un registro en cada clase en que interesa al titular
proteger su marca. La marca oponente no estd registrada ni solicitada con prelacion en clase
D I ottt oottt o s e A S S R e SRR

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

Que, el sistema marcario paraguayo adopta como regla general el principio de especialidad, conforme
al cual el derecho exclusivo conferido por una marca se limita a los productos o servicios para los cuales ha
sido registrada. Este principio implica que; la proteccion marcara no se extiende automiticamente a todas
las clases de la Clasificacion de Niza; dos signos idénticos pueden coexistir cuando distinguen productos o
servicios diferentes; unicamente corresponde impedir un registro cuando exista una probabilidad real de
confusién respecto del origen empresarial. En consecuencia, la mera identidad denominativa
(DISCOVERY) no constituye por si sola un impedimento absoluto para el registro en otra clase.----------------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitante "DISCOVERY™, busca la proteccion de los productos de la glase 9. la cual comprende
principalmente: “softwares/programas informaticos”, por su parte, la oponente "DISCOVERY" se encuentra
registrada en la clase 12: “Todos los productos”. La clase 12 comprende la proteccién de principalmente los
vehiculos y aparatos para el transporte de personas o de mercancias por tierra, aire o agua. También incluye
motores, partes, piezas y accesorios de estos medios de transporte. De la comparacion de ambas coberturas
se desprende con claridad que la marca oponente y la marca solicitada se encuentran solicitadas en
diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no
poseen una conexion competitiva comercial directa y apuntan a un publico consumidor completamente
distinto, No existe identidad ni semejanza natural entre ambos grupos de productos.—--------=--sssmsacreceecs

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

Bsd cada

F i".:..'.'.'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 168 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DISCOVERY™, CLASE 09, EXPEDIENTE N® 18111/2020, SOLICITADO POR BUENOS AIRES

Asuncion, |2 7 AGD 2076

VISTO: El recurso de apelaciéon interpuesto por la representante convencional de JAGUAR LAND
ROVER LIMITED contra la Resolucion N° 168 de fecha 30 de marzo de 2022, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos, ¥; ==-s-s==s=rsesessrmsmmmrmerra s s e s e e e e e e v e s v e se e ma s e s s s sane o an

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de JAGUAR LAND
ROVER LIMITED e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N® 168 de fecha 30 de marzo de
2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «---==-s=ssesrserrmmmsms e snnnee

Que, en fecha 08 de setiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apelacion Interpuesto, ses=ssramssessrarmssnas s s s e ey e e e e e ———

Que, en fecha 02 de diciembre de 2022, la representante convencional de JAGUAR LAND ROVER
LIMITED expres6 agravios; dictandose en fecha 27 de diciembre de 2022 la providencia por la cual se tiene
por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término
dE ].EF: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 17 de abril de 2023, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos
pata resolver-en fecha 18 de mayo de 2023, — = —mmesims s e o et e e e it

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) ..Que, analizada la oposicién, DISCOVERY (marca
solicitada) vs. DISCOVERY (marca oponente), verificamos que las marcas en pugna identifican a productos
y servicios de clases que no guardan relacion y que la actividad comercial del oponente gira en torno
distinto al del solicitante ..//..Que, la marca solicitada pretende proteger productos para la clase 09 tales
como: softwares/programas y la marca oponente productos para la clase 12 tales como: vehiculos; aparatos
de locomocién terrestre, aérea o acudtica, por tanto, en virtud del Art. 72 de la Ley de Marcas nuestro pais
ha adoptado el sistema uniclase, por el cual se debe contar con un registro de cada clase a ser protegida,
requisito que no cumple la marca oponente. (..} ---=ssmssssmsreersoocaencasemateecme e o ree e e e e s s me e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Niego categdricamente lo
anteriormente transcrito pues, al contrario de lo afirmado, las clases de las marcas enfrentadas se
encuentran estrechamente relacionadas entre si, ya que los automaviles y otros vehiculos de locomocién,
productos cubiertos por la clase 12, utilizan ciertos articulos o aparatos cubiertos por la clase 9, y
especificamente se valen de softwares o programas informéticos para varias aplicaciones..//.No debe ser
olvidado que constituye un principio general y reconocido en materia marcaria que, al momento de juzgar
la posibilidad de confusién entre dos vocablos, se debe estar mas a las semejanzas que a las diferencias
existentes entre ellos ..//...resulta evidente que el Serior Director de Asuntos Marcarios Litigi -
itgda DISCOVE
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 168 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “DISCOVERY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 18111/2020, SOLICITADO POR BUENOS AIRES
L7024 11 Y ——— S —

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las mismas. -eee

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N°® 168 de fecha 30 de marzo de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ««===ssssrssesrmermmmrmresmmmeesnsreensena s

Art. 22 DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“DISCOVERY", Clase 09, Expedwnte N® 1311]_-"202:} solicitada a nombre de BUENOS

Att32  NOTIFIQUESE por Cédula. --rrmrrsrrmmergfcs




