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Resorución." n726
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN Ng 688 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019, DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGTOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA I/ICTOR", CLASE 28, EXPEDIENTE N9 82583/2017 A NOMBRE DE MARI'RT SPORTS FISHING
TACKLE Sá".---------

Que, contesta la expresión 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 señalar 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 verá en las capturas de
pantallas realizadas por el mismo, la Señora Dlrectora General, podrá apreciar que se trata de PRODUCTOS
y 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
IDÉNTICA, en este caso la solicitada por mi parte tumbién tiene una denominación compuesta (VICTOR
HUGO) y en alguna de las clases que la adversa tiene registrado, en este caso, SI causará en el consumidor
nacional e intemacional, ERROR y CONFUSIÓN, violando la naturaleza de la misma ley de marcas, cual es

de imponer orden y previsibilidad en los agentes económicos, PERO no es el caso de marras. (...). - - --

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

Que, al iniciar el análisis de las marcas debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una
visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo
objetivo es adver[ir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera,
corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser
confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ---------

Que, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos, si bien es cierto que entre las marcas analizadas

se comparte el vocablo "I/ICTOR', no necesariamente causarán confusión en el seno del público
consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre las mismas:

"vIcTor
ryICTOR HUGO'

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

En efecto, la marca solicitada consiste únicamente de la denominación "VICTOR", mientras que la
marca oponente "VICTOR HUGO" se encuentra registrada como una marca con etiqueta, incoryorando
elementos gráficos 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 confi¡ndibles.-----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos d
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica
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poR I.e cuAL sE coNFIRMA I-A RESoLUcIóN Ne 688 DE FEcHA zo DE Acosro 2019, DIcTADA poRLA
pmncctóN DE ASUNTos rvfARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENIE DE soLIcITuD DE REGISTRo DE
LA I\TARCA I/ICTOR', CL-ASE 28, EXPEDIENTE Ne 8258312077 A NOMBRE DE lvlARUR[ SPORTS FISHING

Asunción, 1 I AG0 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de WLDE
CORPORATION SA. en contra de la Resolución Ne 688 de fecha 20 de Agosto de 2021 , dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha O3 de Octubre de 2019 se presenta el representante convencional de WLDE
CORPORAflON SA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 688 de fecha 20 de
Agosto de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 16 de Octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso
inte¡puesto

Que, en fecha 3O de Octubre 2019, el representante convencional de WILDE CORPORATION S.A.

expresó agravios; en fecha 16 de Noviembre de 2020 el representante convencional de MARURI SPORTS

FISHING TACKLE S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha
03 de Diciembre de 2O2O. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, sometidas las marcas en pugna en un
análisis, 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 y calzados.(...)

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante WILDE CORPORATION S.A. y manifiestat "(...)
Destacamos además a la Señora Directora que la marca "VICTOR HUGO Y VH VICTOR HUGO" ha sido
registrada en Paraguay contando con varios registros y renovaciones, información 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 paÍs de origen Brasil, adjuntamos una captura de pantalla de la
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 análisis 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 procedencia de la oposición.../... Además, cabe destacar que la marca de mÍ mandante
VICTOR HUGO es reconocida INTERNACIONALMENTE, especialmente en su país
es una marca que se encuentra en el mercado desde la década de los 70,

Cristaldcr
'al Interina

ied¿d Industriel

que
, sus

clientes debido a su joyería y accesorios de vesür de gran elegancia.(...).------------

Propicdad lnlelectual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N9 688 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019, DICTADA PORI.A
DIRECCIÓNDEASUNTOS TVÍARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
1A I,ÍARCA VICTOR', CLASE 28, EXPEDIENTE Ne 8258312OL7 A NOMBRE DE MARURI SPORT§ FISHING
TACKLE SA..--..-...

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.

Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

PORTANTO,
Iá DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

ArL le CONFIRN,ÍAR la Resolución Ns 688 de fecha 20 de Agosto de 2019 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2s ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

I/ICTOR", clase 28, Expediente Ns 82583/2017, solicitada a nombre de MARURI

SPORTS FISHING TACKLE SA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - :

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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pmEcctóN DE ASUNToS N,fARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGIsTRo DE
LA MARCA I/ICTOR', CI..ASE 28, EXPEDTENTE N9 8258312017 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING
TACKLE SA.-.----.-.

confundibles. a Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor de Ia oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fi¡erte
distinción fonéüca, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es bastante disímil.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
coberturadelamarcaoponenteregistradaenclase28comprende,.,,

ffi'^, mientras que la marca apelante tiene cobertura en la clase-Z5 para "Prendas de vestir, calzado,

articulos de sombrererÍa». - - - - - - - - - - - -

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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose 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 sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ne comparten Ia misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacÍfica entre las marcas VICTOR y VICTOR HUGO.-----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAYú señalan 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 podrá determinar que en ciertos casos podrán
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando esfos se encuentren
clasificados en la misma clase(...)".--

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en
confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.-----

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, en base a las consideraciones de hecho
considera que la marca solicitada es un signo con

y de derecho expuestas,

caracterÍsticas propias, y

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción.2013.

'] Dirección Nacional de Propiedad Intelectr¡al (DINAPD, Direclrices para el examen de marcas en Paraguay, p. 23O.
hllns /u¡u¡w dinani onv nv/nortrl/v1,/nr¡rnicdrd-inrhrstri¡l/mrr¡lqtlir¡rfrirrcs

rilor:
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PM¡CCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGTOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "M.POLO" CLASE 9, EXPEDIENTE NO 3IO48I2OI8, SOLICTTADO POR MPL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUPAS LTDA

camiseta, utilizada inicialmente por los jugadores del deporte polo y que hoy es una prenda básica de
vestuario, ampliamente uülizada, lo que anula la concesión de coincidencia ideológica.(...¡"------

Que, contesta la expresión de agraüos el representante convencional de THE POLO/LAUREN
COMPAI{Y, L.P.,y manifiesta: "(...)Y si el Inferior no ahondó en las extremas semejanzas entre las marcas
enfrentadas porque salta a la vista de que las marcas POLO - M.POLO son casi idénticas, diferenciándose en
tan solo una letra. En efecto, Ia denominación peticionada en esfos autos reproduce Íntegramente a las
enorrnemente reconocidas marcas de mi representada, agregando como único elemento diferenciador a la
letra "M" seguida de un punto, signo que lo separa de la palabra POLO. No obstante, la adición citada
resulta totalmente irrelevante en una visión en conjunto, por lo que no consütuye un elemento
diferenciador suficiente que haga viable el registro de la denominación solicitada en autos, pues
indefectiblemente el consumidor relacionará y asociará entre si a las marcas en pugna, pensando que ellas
poseen un origen común y por consiguiente, una calidad igual, riesgo que se verá notoriamente
acrecentada debido a que las marcas en pugna amparan una misma clase.(...)"

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

Que, en primer término, las ma¡cas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusión entre la solicitud de registro de la marca "M. POLO", Clase O9 y la marca oponente "POLO', Clase
09. ----------

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada 'M.POLO' y Ia marca oponente
'POLO', se advierte Ia existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto vista visual y
auditivo, en razón 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 incorpora la
letra "M' y el signo de puntuación '.', tales elementos resultan insuficientes para conferir una
individualidad capaz de neutralizar el riesgo de confusión, atendiendo a la impresión de conjunto con la
que el consumidor medio percibe e identifica las marcas. En consecuencia, las similitudes ortográñcas se

proyectan también en el plano fonético, pues al ser pronunciadas de manera sucesiva generan una
impresión audiüva altamente semejante, debido a la coincidencia en el elemento predominante'POLO'. En
el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las
marcas en conflicto

M. POLO

POLO

(marca solicitada), y

(marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la disüntividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este
marca oponente "POLO' se encuentra registrada en la clase 09 para los

la marca en trámite de registro "M.POLO" solicita la coberlura para los productos:
cadenas para anteojos, cordones para anteojos, monturas de anteojos, anteojos.,YÍiq¡n

comprendidos en la mismadaSg del nomenclador internacional. Fácilmente se colige, ciüe ¡n¿

l
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DE I.A MARCA "M.POLO", CLASE 9, EXPEDIENTE N" 31048/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E

COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Asunción, 18 AC0 ?l.]26

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MPL INDUSTRIAE

COMERCIO DE ROUPAS 1XDA contra la Resolución Ns 287 de 02 de funio de 2021, dictada por Ia Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de fulio de deZOZL se presenta la representante convencional de MPL INDUSTRLAE

COMERCIO DE ROUPAS UIDA e inte¡pone recurso de apelación contra la Resolución Ne 287 de 02 de lunio
de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 12 de Enero de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de Marzo de 2022, el representante convencional de MPL INDUSTRIA E COMERCIO

DE ROUPAS UIDA expresó agravios.

Que, en fecha 05 de fulio de 2022, se presenta la representante convencional de TFIE POLO/LAUREN

COMPA}.IY, L.P.,y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la
expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 0l de Agosto de2022.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que,analizando las marcas "M.POLO (marca solicitada)
vs. "POLO" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas pugna existen
estrechas semejanzas en el aspecto denominaüvo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto
fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacÍfica entre las mismas queda totalmente
descartada. Que, además, el solicitante limitó los cambios mÍnimos e insignifrcantes, por lo que no cabe
duda alguna de que la distinción entre las mismas es nula. Por lo tanto, estamos delante de una marca que
no reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. Que, es importante
destacar que cuando existe identidad ideológica o conceptual, esta prima sobre los demás planos
comparativos, puesto que el consumidor recordará más fácilmente las marcas, por ende también podra
confundirlas más fácilmente cuando tienen el mismo significado, y además agregando en hecho que existe
una estrecha relación con los productos que distinguen, como es el caso de autos(...)' .----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)En el plano gráfico, existen

elementos diferenciadores tanto en la denominación como en la eüqueta del oponente. La denominación
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 pondrá atención 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 pronunciación descartan indefectiblemente un riesgo de confusión auditiva.../...

Primeramente, es falso que las marcas tengan el mismo significado, en razón de que, en el plano i'
la "M" inicial de la marca de mi mandante proviene de su propia denominación social;
COMERCIO DE ROUPAS LTDA., una gran empresa brasilera de confección,
moda masculino que funciona desde el año 1992 y en la que fodas sus marcas
orooio nombre comercial (httos://sruoomol.com.br/). en tanto oue la oalabrat, r-' t t
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PORTANTO,
I.¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL ls CONFIRMAR la Resolución N" 287 de 2 de Junio de 2021 dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art 2s DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "M.POLO', Clase 09,

Acta N" 31048/2018, solicitada a nombre de MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE

ArL 3e

ntetlna
icd¿d lndusrr'i¿l

ird¡rl lnltltclu¿1

ROIJPASLIDA.
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la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas en puBna no
solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que al proteger los productos de la misma clase 09, estarían
compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca
solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----------

Que, al respecto, el Dr. |orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se reñere a las marcas
idénücas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el poder de excluir a

otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idénüca. La prohibición del
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o seruicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta c/ase de coexistencias, no es la
única.il Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más habitual en los casos de
confusión. 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 confundible,s.' 'Escosef" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y'Eretón'
(5j2), "Máxima" y "Maxim's" (537).

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2s de
la Ley N' 1294/98, el cual expresamente prohíbe el regist ¡sps o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión
o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para
el registro marcario Io determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y
que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la
coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más

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 disposición de esos elementos".Fundamenta esta regla, en que
en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión 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 imitación de la primeÍaa. --------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas; ésta Dirección
conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas M.POLO

POLO registrada en la clase 09, por tanto, corresponde confirmarla resolución

' "DERECHo DE MARCAS" - lorge otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017

' "DERECHo DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2olT
I Compendio de Doctrina de Propiedad lndustrial. Superintendencia de lndustria y Comercio. Colombia. 2005
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ResoluciónN" 28
poR LA cuAL sE coNFIRMA rA RESoLUcTóN N'709 DE FEcHA t4 DE DIcIEMBRE DE 2020, DICIADA
poR LA omrcctóN DE AsuNTos MARcARIos urrcrosos, EN EL rlpEDIENTlr DE soLIcITUD DE
REGTSTRO DE LA MARCA "M.POLO" CLASE 25, EXPEDIENTE NO 3IO5U2OI8, SOLICITADO POR MPL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS IJIDA

uülizada inicialmente por los jugadores del deporte polo y que hoy es una prenda básica de vestuario,
anulando de esta forma la coincidencia ideológica.(...)"--------

Que, contesta la expresión de agraüos el representante convencional de TFIE POLOI-AI REN
COMPAI.IY, L.P., y manifiesta: "(...)Y si el Inferior no ahondó en las extremas semejanzas entre las marcas
enfrentadas porque salta a la vista de que las marcas POLO - M.POLO son casi idénticas, diferenciándose en
tan solo una letra. En efecto, la denominación peticionada en estos autos reproduce íntegramente a las
afamadas marcas de mi representada, agregando como único elemento diferenciador a la letra "M" seguida
de un punto, signo que lo separa de la palabra POLO. No obstante, la adición citada resulta totalmente
irrelevante en una visión en conjunto, por lo que no constituye un elemento diferenciador suficiente que
haga viable el registro de la denominación solicitada, pues indefectiblemente el consumidor relacionará y
asociará entre sí a las marcas en pugna, pensando que ellas poseen un origen común y por consiguiente,
una calidad igual, riesgo que se verá notoriamente acrecentado debido a que las marcas en pugna amparan
una misma clase.(...)"

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

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

25. ----------

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada 'M.POLO' y la marca oponente
"POLO', se advierte la existencia de similitudes de significaüva entidad desde el punto vista visual y
auditivo, en razón de que ambas comparten el elemento denominativo 'POLO', que consütuye 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 incorpora la
letra 'M' y el signo de puntuación '.', tales elementos resultan insuficientes para conferir una
individualidad capaz de neutralizar el nesgo de confusión, atendiendo a la impresión de conjunto con la
que el consumidor medio percibe e identifica las marcas. En consecuencia, las similitudes ortográficas se
proyectan también en el plano fonético, pues al ser pronunciadas de manera sucesiva generan una
impresión audiüva altamente semejante, debido a la coincidencia en el elemento predominante'POLO'. En
el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes gráficas y fonéücas existentes entre las
marcas en conflicto

M. POLO

POLO

(marca solicitada), y

(marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de
la disüntividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este
marca oponente "POLO" se encuentra registrada en la clase 25 para los
comPrendiendose entre ellos vesüdos. calzados. sombrererfa; mientras que la marca
"M.POLO" solicita la cobertura para los productos: "Prendas de vestir y calzados.-"
misma clase del nomenclador intemacional. Fácilmente se colige, que el contenido de
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ResoruciónNn 07 ?' 8
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCIóN N' 709 DE FEcHA 14 DE DIcIEMBRE DEzozo, DIcTADA
poR LA »mrccróN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcmLrD DE

REGISTRO DE I..A MARCA "M.POLO', CLASE 25, EXPEDTENTE N' 3IO5U2OI8, SOLICITADO POR MPL
TNDUSTRIA E COMERCIO DE ROI.'PAS I.JTDA

Asunción, 1B AüÜ 2ü2ñ

VISTO: EI recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MPL INDUSTRIA E

COMERCIO DE ROUPAS UIDA contra la Resolución Ns 709de 14 de Diciembre de 2O20, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Marzo de 2021 se presenta la representante convencional de MPL TNDUSTRIAE

COMERCIO DE ROUPAS LTDA e interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 709 de 14 de

Diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 05 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 28 de Diciembre de 2021, el representante convencional de MPL INDUSTRIA E

COMERCIO DE ROUPAS UIDA expresó agravios.

Que, en fecha 15 de Marzo de 2O22, se presenta la representante convencional de TFIE

POLO/LAUREN COMPANY, L.P., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección üene por
contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de Marzo de2022.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, analizando las marcas "M.POLO (marca solicitada)

vs. "POLO" (marcas oponentes), en una análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna
existen estrecñas semejanzas tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético, visual e ideológico.
Además, ambas marcas pretenden identificar productos de la misma clase 25, lo cual agrava el riesgo de
asociación/confusión de marcas en el público 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
aptirud 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. Además, son marcas que pretenden identificar productos
de la misma clase 25 (prendas de vestir, calzado, artÍculos de sombrerería). El riesgo para el consumidor de

relacionar ambos productos es elevado por las semejanzas mencionadas.(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)En el plano gráfico, existen

elementos diferenciadores tanto en la denominación como en la etiqueta del oponente. La denominación
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 pondrá atención a la

totalidad del signo y no a los vocablos aislados pudiendo diferenciarlos claramenfe. Estas diferencias
visuales traen aparejadas diferencias fonéticas, ya que, al pronunciar sucesivamente las marcas, las

diferencias de pronunciación descartan indefectiblemente un riesgo de confusión auditi
ideológico, la "M" inicial de la marca de mi mandante proviene de su propia
INDIJSTRIA E COMERCIO DE ROLIPAS LTDA., una gran empresa brasilera de

mercado de moda masculino que funciona desde el año 1992 y en la que

relacionadas a su propio nombre comercial, mientras que la palabra "POLO" define



DIRECCIóN NACIONAL DE

.( ^\ GOBIERNOonr I PARAGUÁI\# PARAGUAY I REKUAI
,V \,PROPIEDAD\id INTELECTUAL

PARAGUAY

ResoruciónN' CI7 2 8
POR LA CUAL SE CONFIR}VÍA I.á, RESOLUCIÓN N'709 DE FECHA 14 DE DTCIEMBRE DE 2020, DICTADA
poR LA prnpccróN DE AsuNTos MARcARros urlcrosos, EN EL HpEDIENTE DE SoLIcITLJD DE
REGISTRO DE LA I\TARCA "M.POLO', CIáSE 25, EXPEDIENTE No 3105U2018, SOLICITADO POR MPL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS UIDA

PORTANTO,
IA DIRECTORA GENERAL INIERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.ls CONFIRMAR la Resolución N" 709 de l¿ de Diciembre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "M.POLO", Clase 25,

Acta N' 3105U20I8, solicitada a nombre de MP INDUSTRIA E COMERCIO DE

ROIJPAS UTDA.-----
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Resorución..-0] 2 B
PoR LA cuAL sE coNFIRNdA Iá RESoLUcIóN N'709 DE FEcHA 14 DE DIcIEMBRE DE 2020, DICTADA
poR tA nn¡cctóN DE AsuNTos MARcARIos Lmcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLICrruD DE
REGISTRO DE I-A MARCA "M.POLO', CLASE 25, EXPEDIENTE N' 3IO5U2OI8, SOLICTTADO POR MPL
INDUSTRIAE COMERCIO DE ROUPAS UIDA

similar y por ende, el consumidor podrÍa caer en confusión pues las marcas en pugna no solo presentan
similitud gráfica y fonéüca, sino que al proteger los productos de la misma clase 25, estarían compartiendo
Ios mismos lugares de venta, raz6n por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la
oponente, se ven acrecentadas.-----------

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 está en el poder de excluir a

otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición 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 básica que impide esta clase de coexistencias, no es la
única."]Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más habitual en los casos de
confusión. 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 comltnes.
Han sido declaradas confundible,s.' "Escoset" y "Eposet" (522), "IJmus" y "Domus'(524), "Bretón" y'Eretón'
(532), "Máxima" y "Maxim's" (5j7).'2 .------------

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. 0 del Art. 2e de
laLeyN"l294/98,eIcualexpreSamente¡sp¡osimilaresparalosmismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes,cuando+udieran causar riesgo de confusión
o de asociación con esa marca, situación 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 confusión al inducir a confusión o asociación a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inüable la
coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más

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 disposición de esos elementos".Fundamenta esta regla, en que
en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una maÍca existente y la inclusión de elementos
distintos no üene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primeraú. --------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo
en el artÍculo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas; ésta Dirección
conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas M.POLO solicj
POLO registrada en la clase 25, por tanto, corresponde confrrmarla resolución

I "DERECHO DE MARCAS' - lorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2olT

'z 
"DERECHo DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2olT

3 Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN Ne 1870 DE FEcHA 12 DE ocruBRE DEzozz,DIcrADA poR
LA DIRECCTÓN NC I\,ÍARC.&S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE Iá MARCA "PIáNT
CARE', Clase 01, EXPEDIENTE Ne M339l2021, SOLICITADO POR GL\ 4A)( PARAGUAY Sá"----------

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el

derecho a constituir una marca.-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca 'PLANT CARE" resulta descripüva
o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos sr dicha denominación
constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a caracterÍsticas propias de los
productos que se desea amparar.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad,
características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse

del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0I de autos se

aprecia que la solicitud de registro de la marca "PIANT CARE" fue presentada para cubrir Eaduclos-de la
clase 0l del nomenclador intemacional, que textualmente describe: "Todos los productos comprendidos
en la clase Ol (UNO)". La clase I comprende principalmente productos químicos para la industria, la ciencia
y la fotografia, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura.t ---------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PIáI{T CARE" resulta genérica o

descripüva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las

características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación "PIáI.IT CARE'no
consütuye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase oI del
nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco
brinda información necesaria o usual sobre las caracterÍsticas de los productos.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "PIANT CARE' representa una creación
lingüísüca distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos fonéticos e ideológicos
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 común o descripüvos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis
sustancial de especificidad al vocablo resultante.-

Que, esta combinación 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.-------------

Que, al respecto, el Dr. forge 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
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de

I Dirección Nacional de Propiedad lntelectual. Clasificación de Niza - 13" edición, versión 2026. Disponible en:
https://www.dinapi.gov.py/portal/v3lpropredad-i ndustrial/rnarcas/clasiflcacionniza?stage= Stage



POR LA CUAL SE REVOCA I..,l4, RESOLUCIÓN N9 1870 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEaOZL,DIgIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICTN.JD DE REGISTRO DE I.A MARCA "PIANT
CARE", Clase 01, EXPEDIENTE Ne 84339/2021, SOLICITADO PORGLY-I\{AX PARAGUAYSá"----------

Asunción, 18,\tl il?6

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY SA., contra la Resolución Ns 1870 de fecha 12 de Octubre dede 2022, dictada por la Dirección
de Marcas yi---- --- - - --

RESULTA:

Que, en fecha 14 de Diciembre de 2022, se presenta el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY Sá- e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1870 de fecha 12 de
Octubre de2022, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha l0 de Marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de Marzo de ?O23, el representante convencional de GLY-Ir,f§( PARAGUAY Sá,
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha ll de Abril de2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la 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 Dirección 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 designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o seryicio.",.

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 kt. 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 índole NETAMENTE VEGETAL. (no animal, humano o de mascotas)...///... Que:
Defendiendo entonces tenemos: "PLANT CARE", constituyen: "PRODLICTOS PARA EL CUIDADO DE LAS
PLANMS". Asi tenemos, en nuestra propia Dirección de Marcas un sinnúmero de registros que utilizan la
sigla "CARE", en sus registros concedidos y que üenen 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", TOHNSON & IOHNSON VISION CARE", "CLUNY OPTIMAL SKIN CARE", e

incluso la marca "LISTERINE TOTAL CARE ZERO", todas concedidas para la clase 01, 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 designación de CARE en s¿r nomenclatura, pero ninguna
incorporando la denominación "PLANT", constituyendo la totalidad de la misma, en conjunción con la
denominación "PLANT + CARE" un conjunto novedoso, original y llamativo para los demás....///....Que la
utilización de la denominación "PLANT", al igual que "CARE", en su conjunto NO son de uso común y
necesario, al contrario, CONSTITUYEN Y CONFORMAN UNA DENOMINACION NUEVA Y ORIGINAL para
circunscribir la marca a los límites de la especialidad mencionada(...)---
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Resorución.'{] 29
POR I..A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN NE ISTO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEaO¿¿,DISTADA POR
I.A DIREccIÓN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITI,JD DE REGISTRo DE I.A, MARcA "PLANT
CARE', Clase 01, EXPEDIENTE Ns 84339/2021, SOLICITADO POR GLYt\r§( PARAGUAY SA---------

...///... propiedades o caracterÍsticas de los productos o sewicios que va a disünguir 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 o características.".-------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia
preüa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la

Institución, también se encuentran registradas las marcas: NATURAL PL-ANT PROTECITION, clase l,
Registro N' 554790 a nombre de Laboratoires Goemar, S.A.S.; NPP Nah:ral Plant Protection, clase 1, Registro

N" 566843 a nombre de UPL Corporation Limited; PLANT - PHOS TA, clase l, Registro N '547374 a nombre
de TRANSAGRO S.A.; BLUE PIáNT, clase l, Registro N" 571094 a nombre de FRANCISCO VIERCI Y
coMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; BIO PLANT, clase l, Registro N' 574090 a

nombre de BIOPLANTA S.A: extremo que demuestra que el vocablo PLANT es de uso común en el

rubro.-------

Que, la Resolución 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 básica, o las

características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, Ia solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la

naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea 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 Dirección considera que es un signo que posee las

características 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 Resolución recurrida

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución No 1870 de fecha 12 de Octubre de 2022, dictada por Ia

Dirección de Marcas.-

Art.2s ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la
'PLANT CARE", Clase Ol, Acta No 8433912021, solicitada a

ArL 3s NOTrFÍQUESE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

marca

sA.---

piilfl-¡duirrirl
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ResoruciónN' 07 3 0
POR Iá CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1321 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 DISThDA
POR 1A DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE
REGISTRO DE t-A MARCA TOTS WILD Y mQUETA',, CTASE 25, EXPEDIENTE N" 542812022 A NOMBRE
DE OSCAR DANIEL IRAIA CHIUZANO

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en

rebeldía y se llamó a autos para resolve

Que, corresponde a esta Dirección 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).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :- - -

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertrr si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

consumidores. ---------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca opontente 'TOTTO'y la

solicitud de registro de la marca'TOTSWILD",se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten Ia

secuencia "TOf, la incorporación de la letra inicial -IO" en la marca registrada constituye un elemento
diferenciador relevante, como se puede apreciar a continuación:----------

TOTSWILDY ETIQUETA

TOTTO Y ETIQUETA

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas conüenen similitudes entre sí, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta lÍnea 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 efstan letras o

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para Ia resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

conünuación "...En pincipio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en foma arbi¡aria (717¡.t - - - - - - -

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitante "TOTS WILD" y de la marca
base de oposición "TOTIO", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten algunas letras,

presentan diferencias sustanciales en su estructura, extensión, secuencia de letras y pronunciación. En
efecto, la marca srclicitante incorpora los términos "TOTS" y "WILD", cuya combinación le confiere una
configuración visual y fonética distinta de la denominación "TOTTO". Por consiguiente, las marcas
enfrentadas generan una impresión de conjunto claramente diferenciada desde los puntos de vista
ortográfico y fonético, sin que la coincidencia parcial de determinadas letras resulte suficiente para
determinar semejanza entre los signos.------ 

i""r«ü
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario

comunes cuando no consütuyen por sí mismos el signo distinüvo." En údo, la
lndusrri¡i

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot,qÑO: zOOl
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Resorución." n7 3 0
PoR L-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" r3zl DE FEcHA 13 DE NovTEMBRE DEzoz5 DISTADA
poR LA pnEcclóN DE ASUNToS MARcARIos Lmctosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA TOTS WILD Y ETIQt ETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N. 5428l2O22ANOMBRE
DE OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANO

Asunción, 18 AC0 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA en contra de la Resolución N' l32l de fecha 13 de Noviembre de 2025, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LMITADA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1321 de fecha 13 de
Noviembre de2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 03 de Marzo de2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 04 de Mayo de 2026, el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT LIMIIADA
expresó agravios; en fecha ll de Mayo de 2O26 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la
expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.--

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

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al realizar el estudio sobre la posible
coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión
deben ser analizadas en su conjunto, sin artifrciales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y,
el resultado que arcoje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una
impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión 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 (oponente), se aprecia que las mismas son notables
tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y
fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una
impresión general claramente diferenciada. Que, también cabe señalar 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. (...)" ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Afirma la resolución recurrida que
"las marcas en cuestión 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 país, como es TOTTO) no implica
separarlo del conjunto ni una desmembración artificial. Las partes hacen al conjun
hay alguna que caracteriza ese conjunto. En la marca solicitada, TOT
eventual registro de esta marca provocará confusión con TOTTO, teni'

el
'ran

ntcfina
Industr'ial

productos y servicios similares (prendas de venta de prendas de vestir).(...)"
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ResoruciónN. 0V 5 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 132I DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE2O25 DICTADA
poR r-A DIREccIóN DE AsuNTos MARCARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGIS1RO DE LA MARCA TOTS WILD Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N" 542812022 A NOMBRE
DE OSCAR DANIEL IRAIJq, CHIUZANO

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexlstencia pacífica entre las marcas "TOTS

WILD" en la clase 25 y la marca "TOITO' clase 25.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arnba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de

otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE I.A PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 1321 de fecha 13 de Noviembre de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.le

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de

'TOTS WILD', clase 25, Expediente N" 5428/2022 a nombre
IRAIá CHIUZANO

Art.3e NoTIITÍQUESE por Cédula.

registro de la marca

de OSCAR DA IIEL
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ResoruciónNo 07 5 0
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 132I DE FECHA B DE NOVIEMBRE DE2025 DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',TOTS WILD Y ETIQUE"TA", CLASE 25, EXPEDIENTE N" 542812022 ANOMBRE
DE OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANO

protección de las marcas se extiende al conjunto del signo disüntivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca oponente se extiende al uso en
conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados
de forma separada (las letras: T-O-T-T-O), razón 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.

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, se observa que la misma
presenta una composición gráfica integrada por la representación estilizada de un felino, en blanco y
negro, de trazos definidos y carácter llamativo, ubicada sobre la denominación "TOTS WILD", igualmente
representada en color negro. Por su parte, la marca oponente presenta una composición gráfica diferente,
conformada por una figura estilizada en color blanco sobre un fondo negro, acompañada de elementos
circulares de colores rojo y amanllo, y de la denominación "TOTTO", en cuya representación también se

incorporan elementos cromáticos:---- ---- - -----

En consecuencia, la configuración gráfica y la disposición 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 asociación o confusión
desde el punto de vista visual.------

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,

pantilones, overoles, camisetas, sudaderas, suéteres y camisas, comprendidos en Ia clase 25.-". Por el
contrario, la marca solicitada "TOTS WILD' solicitada en clase 25 en productos tales: "ropa de cuero; rope
de cuero de imitación; ropa de gimnasia; combinaciones [ropa interior]; ropa de papel; ropa de playa; ropa
exterior; ropa de confección; ropa para ciclistas; ropa interior; camisetas de deporte sin mangas; camisetas;
camisas*;'.-

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 delimitación de los productos. Míentras la
marca oponente se limita a ropa interior y ropa casual, la solicitada comprende una variedad más amplia de
prendas, incluyendo ropa de cuero, deportiva, de playa y para ciclistas. En

Marca Oponente:

F{
fl!

TJÍTO

Marca Solicitada:

TJ
ffis\M,/

ETSWTD

a

parcial en determinados productos no resulta suficiente para determinar una

coberturas, circunstancia que, valorada conjuntamente con las diferencias en

riesgo de asociación o confusión y favorece su coexistencla en el mercado.-------

las
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" I4I4 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE2O25 DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCITUD DE
REGISTRO DE Lá, MARCA YTJKO MIx 0 STRESS Y mQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N t2t55l2022 A
NOMBRE DE BETECH S.RL..---...-

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 derivación de YUKO, lo que
refuerza la vinculación denominaüva entre ambas marcas, pareciendo formar parte de la misma familia
marcaria.(...)- - - - - - - - - - - - -

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la

consecuente coexistencia o no de las marcas YLJKO MIX 0 STRESS (solicitada en clase 32) y la marca

YUKTTA (registrada en clase 32).----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "\(UKO MIX 0 STRESS', clase 32, con la
marca oponente TIJKITA", clase 29.

YUKO MIX O STRESS Y ETIQUETA

YUKITA

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea 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 común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
exphca ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integnntes
separadas en forma arbitaria (7175.'-------

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "YUKO MIX 0 STRESS'

frente a Ia 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 composición, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En
consecuencia, la mera coincidencia parcral de ciertas letras no constituye un
concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden,
de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y

r Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: ZOO¡

o suficiente para
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Resorución*'0731
POR I.A CUAL SE REVOCA I..A RESOLUCIÓN N' 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEaO}SDISTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUET¡r, CLASE 32, EXPEDIENTE N'1215512022 A
NOMBRE DE BETECH S.RL..---....

Asunción, 1 I AG0 ?f'r76

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de BETECH
S.RL. en contra de la Resolución N' 1414 de fecha 02 de Diciembre de 2025, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 30 de Enero de 2026 se presenta el representante convencional de BETECH S.RL. e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' l4l4 de fecha 02 de Diciembre de 2025,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 10 de Marzo de2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-

Que, en fecha 22 de Abril de 2026, el representante convencional de BETECH S.RL expresó agravios;
en fecha 02 de funio de 2O25 el representante convencional de HALTEN S-A. contesta la expresión de
agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 08 de funio de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al realizar un examen superficial de las

marcas en disputa, es evidente que la marca (YUKO mix O sfress) solicitada y la oponente (YL/KITA), no
solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten
una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los
consumidores.- Que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la visión de conjunto. Y desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de
familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta
(considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, de esta forma resulta evidente la
identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas
esenciales que la ley requiere como la fuerza distinüva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos
indispensables para el registro de una marca.(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)En primer lugar, manifestamos
que la palabra "Yt)ko", ya se encuentra registrada nombre de mi mandante, en diferentes clases..//.. Como
podemos ver, no existe ningún producto en los que coincidan entre si, en relación a los nombres
presentados. La adversa manifiesta que son productos similares, pero justamente el clasificador cumple la
función 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
argumentos.(...)"

Que, contesta la expresión de agravios HALjIEN SA y, entre otros argumentos, expresa: (...)Asimismo,

como ya se ha señalado en líneas precedentes, niego categóricamente que entre
existan similitudes denominativas. En este sentido, la marca YUKITA de
invocada como base de la presente oposición, resulta extremadamente similar
SIRES§ solicitada por la parte adversa. El elemento principalYUKO, contenido,

licdail lntel:tl
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ResoruciónN' 07 5 1
poR LA cuAL sE REVocA I-A RESoLUcTóN N' l4t4 DE FEcHA oz DE DIcIEMBRE DEzozs DIcTADApoR
LA DIREcctóN pB ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITLJD DE
REGISTRO DE LA MARCA YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQLJETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N'12155/2022 A
NOMBRE DE BETECH S.RL....----.

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos
que se detallan a continuación: YUKI'TA, Registro N" 545279, g!g!!, para: "Productos de la clase 29, tales

como carne, pescado, carne de ave y ciüne de caza, etctactos de came, frutas y verdwas, hoftalizas y
legtmbres en conseva, congeladas, secas y cocidas, patatas fritas, copos de patata, jaleas, confrnras,
compotas, huevos, Ieche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles". Mientras que la presente

solicitud Y(JKO MIX 0 STRESS pretende su registro para amparar los Dtpdt¿Ctgs comprendidos en la clase

i2tales como.' Todos los productos comprendidos en la clase 32.

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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especiüdad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna gg comparten Ia misma

clase del nomenclador internacional. -----

Que, conviene mencionar Io señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay" aprobado por Resolución DINAPIN" 25912025:"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."3 En el caso que

nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus

productos plenamente distinguible

Que, tal como lo señala el solicitante, BETECH S.RL. es titular en Paraguay de diversos registros
marcarios que incorporan las denominación YUKO,, entre ellos: YUKO TERE BAR, clase 43, Registro N'
567935;YLJKO camilim, clase 33, Registro N'567858; YUKO La evolución 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 oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de BETECH S.R.L.,

circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común 'YUKO" no ha constituido un
impedimento para el otorgamiento de registros marcarios.

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 Resolución N" 25912025 establecen:
"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión 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 paÍs; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de
marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la
misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrinsecamente distintivos o pueden haber
adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en elpaís. Los elementos distintivos
especificos compartidos por todas las marcas de la misma familia refiterzan la información sobre el origen
comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)'a

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica ent
0 STRESS" en la clase 32ylamarca YUKITA.'clase 29.

' Dirccción Nacional de Propicdad Intelcctual. (2025) Dnulnm pan ¿/ Exatnen de A[aras en Pamgaa-;'.

lrtt¡r':,'/srrrr.tlirrrPr.u,,r.P)'l,r,rt¡l/r'3rl¡roptcrl¡tl-i¡dtrstrirl/r¡rrrcrsrrlrrcctrrccr

https://www.dinapi.gov.p) /portal/v3lpropiedad- in d ustn al/m a rcas/dirt ctllces
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POR LA CUAL SE REVOCA IJq, RESOLUCIÓN N' I4I4 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEaO}SDICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, 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, af respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, elnúmero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación 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 impresión fonéüca genenl de un
signo denominaüvo son sus letas y sílabas y su orden J¡ acentuaciónparticulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sÍlabas comunes y su combinación idénüca o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
po steri or ALEO SAN'z (... )". - - - - - - - - - -

En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas
comunes cuando no consütuyen por si mismos el signo distintivo.'. En ese orden de ideas, como es sabido,
la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a Ia marca registrada "YUKITA" recae

sobre la denominación en su conjunto, sin que ello implique el otorgamiento de un derecho de
exclusividad sobre las letras que individualmente conforman elvocablo (Y-U-K-l-T-A), elcual puede formar
parte de otros signos, siempre que estos, aprecrados en su conjunto, incorporen elementos suficientes que
les confieran una impresión de conjunto diferenciada. En el presente caso, Ia 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, razón por la cual la coincidencia en el elemento 'YUKITA' no resulta, por sí sola,
suficiente para generar riesgo de confusió

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresión de conjunto generada por la eüqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca
oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por Ia denominación 'YUKO mix 0 Stress" y elementos gráficos y cromáticos particulares. En Ia
parte superior se destaca la expresión YUKO", representada en letras mayúsculas de color blanco y
acompañada de un diseño estilizado que incorpora forma de hojas. Debajo de dicha denominación se ubica
la expresión "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 composición visual característica. En consecuencia, la combinación de los elementos
denominativos, gráficos y cromáticos confiere a la marca solicitada una apariencia de conjunto propia y
diferenciada respecto de la marca antecedente, que carece de elementos gráficos y
circunstancias que contribuyen a reducir la posibilidad de confusión en el público

Marca oponente

DENOMINATIVA

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPD, Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 . Disponible en:
hl trrs: / /rvwu'.tl 

i nlpi.gov.p]¡4rorlal,/r,-llolonictlatl-intlustrial/nrarcas/d itcctriccs

Marca solicitada
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ResoruciónN' 07 5 1

POR tá, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I4I4 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEIO}SDICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE
REGISTRO DE LA MARCA YUKO MIx 0 STRESS y ETIQUE"TA", 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 Dirección arriba a la conclusión
de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de otra en
todos los planos de comparación, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución No 1414 de fecha 02 de Diciembre de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2s ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
'YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA", clase 32, Expediente No 12L5512O22 a nombre
de BETECH S.R.L.-

Art. 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución.'ffi 7 *E H
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 1420 DE FEcHA 17 DE DIcIEMBRE DEzoz4 DIcTADA
poR I¿, pmEccróN DE ASUNToS MARcARros Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'BIOCALFOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 16915/2A22 A NOMBRE DE
CORPORACION BIOTECMCA SA - --.--.--

con los requisitos de especialidad y novedad requeridos por nuestra Ley para el registro de marcas
nuevas.(...)'

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en
rebeldía y se llamó a autos para resolv

Por tanto, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto por la firma IMC PHOSPHATES COMPAI{Y, y la consecuente coexistencia o no de las marcas

BIOCALFOS (solicitada en clase 05) y la marca BIOFOS (registrada en la clase 05). --------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "BIOCALFOS'en la clase 05, con la marca
oponente "BIOFOS" registrada en la clase 05. --------

BIOCALFOS (marca solicitada)

BIOFOS (marcaoponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta lÍnea 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 común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbiuaria (7lz¡.'-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BIOCALFOS" y la marca oponente
"BIOFOS', por más que compartan la raÍz "BIO" no se leen de la misma manera al tener terminaciones
disÍmiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminación "CALFOS" de la solicitante difiere
ampliamente de la terminación "FOS" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura
ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
Resolución nj 259120?5, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la taldt.r

teflna
Industri¿l

¡ Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot eÑO: ZOO3
ad Intelcctual

X§
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ResoruciónN' 07 5 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I42O DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE2O24 DICIADA
POR LA DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL HGEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS", CI.ASE 05, EXPEDIENTE N" 16915/2022 A NOMBRE DE
CORPORACION BIOTECMCA SA

Asunción, 18 ACo 2026

VISTOS: Ios recursos de apelación interpuesta por el representante convencional de MC
PHOSPHATES COMPAT\IY en contra de la Resolución N' 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2O24, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha O2 de Enero de 2025 se presenta el representante convencional de IMC PHOSPHATES

COMPAIIY e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1420 de fecha 17 de Diciembre
de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 08 de Agosto de 2025, el representante convencional de IMC PHOSPFLAIES COMPAI.IY

expresó agravios; en fecha 1l de Agosto de 2025 esta dependencia administraüva tuvo por presentada la
expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.

Que, en fecha 23 de Diciembre de 2025 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara

la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que

ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, al realizar el análisis de las denominaciones
en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla
general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción 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 fantasÍa evocan una idea diferente en la mente del
consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o
indirecta en el mismo. Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna'BIOFOS " (registrada) y la
marca 'BIOCALFOS " (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta

Dirección considera que la marca 'BIOCALFOS", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con
la marca' BIOFOS'.-(...)" ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante IMC PHOSPHATES COMPATIY y manifiesta: "(...)

De todo lo antedicho puede deducirse que la marca solicitada por la adversa no es producto de su
imaginación, sino que se inspiró en la marca BIOFOS de mi mandante para la creación de la suya, y que por
ende, no mostró 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 distinüva tiene que ser suficientemente original para forzar la
atención (especial) y diferente de aquéllas empleadas por los competidores (novedosa). La principal
caracterÍstica del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de disti.
de una empÍesa de los de otro competidor. Una solicitud de registro que
distintividad, es decir, que no sea capaz de evocar en la mente del público

o servicios

ilna
propia, única y distinta a las demás marcas, no puede ser concedida

Propiedad lnreiecruri
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ResoruciónN.07 32
POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá, RESOLUCIÓN N' I42O DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE}O}4DICTADA
POR I.A DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 1691512022 A NOMBRE DE
CORPORACION BIOTECMCA SJq"

Que, sobre el punto, forge 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 confusión 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.'8.

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

en la clase 05 y la marca oponente BIOFOS registrada en la clase 05. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en puBna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de

otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2s

CORPORACION BIOTECNICA SA --
ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

ORDENAR la prosecución de los trámrtes
"BIOCALFOS", clase 05, Expediente No

de la solicitud de registro de la marca

1691512022, solicitada a nombre de

' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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ResoruciónN' AT 5 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N'1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEaO}4DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 1691512022 A NOMBRE DE
CORPORACION BIOIECNICA SA.

caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el
sonido de la pronunciación 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 impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y
acentuación particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes signos denominaüvos contienen algunas sílabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por Io que son fonéücamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN' (...)".-- ---

Respecto, a la raiz "BIO", las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"
aprobadas por Resolución n.o 25912025, señala cuanto sigue: "(...) 3.3.4 Elementos y partes de palabras .../...

Esos elementos verbales deben permanecer libres para su uso por cualquier competidor en el mercado.
Debido a su naturaleza descriptiva de las características que indican, no son disüntivos y no podrían
funcionar como marcas, en general o respecto de ciertos productos o servicios. .../... Por ejemplo,la Oficina
podrá denegar el registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados
aisladamente .../... "eco", "bio": descriptivo de producido de forma ecológica u orgánica o que sigue
determinadas norrnas respetuosas del medio ambient{...)" --------

En concordancia con lo señlado, debe tenerse presente que la protección marcaria no se exüende a

elementos o partÍculas que, por su carácter común o descriptivo, carezcan de fuerza distintiva por sí

mismos. En tal sentido, f orge Otamendi sostrene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas
comunes cuando no ven por sí mismos el signo disünüvo.". En consecuencia, la protección de las marcas
se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos considerados de manera aislada. Por ello,
la protección 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-I-O-F-O-S), pudiendo estos formar parte de otra marca siempre que el signo posterior incorpore
elementos que permitan diferenciarlo. -----

Bajo este criterio, dado que el prefijo "BIO" es descriptivo y carece de fuerza distintiva por sí solo, a los
efectos de la comparación de los signos en pugna debe descartarse y el peso del análisis recae en las

terminaciones'CALFOS" y'FOS". Estas sÍlabas finales son claramente distintas en los planos visual, fonético
y conceptual. Por tanto, es posible afirmar que el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de
confusión ni de asociación, permitiendo que 'BIOCALFOS" y "BIOFOS" coexistan válidamente en el

comercio.

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposición 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 raíz BIO como parte de su

denominación, 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 Ia coexistencia
con otras marcas con dicho prefijo -BIO- a nombre de diferentes titulares y en la

esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud
prosperar en registro.

2 Direeción Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 .

httos://www.dinalri.gov.pv/oortal/v-1/nrooicdad-industrial/nrarcas/directriccs

rpiedad lndustria
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Resorución.0 7 5 5
poR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCTÓN N' 58r DE FECHA 18 DE IUNIO DE2O25 DISTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEV1I OT SOLICITUD DE REGISTRO
DE I.A MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 4997312022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPA}.IY

ampliar el derecho adquirido". Niego categóricamente que la existencia de registros previos de la marca
CONTIPARAGUAY en otras clases, obtenidos sin oposición o sin que mi mandante haya tomado
conocimiento de los mismos, pueda constituir argumento válido 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 automáticamente el registro en otras clases, especialmente cuando dicho
registro afecta los derechos de mi mandante.(...)"

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en

rebeldía y se llamó a autos para resolv

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la

consecuente coexistencia o no de las marcas CONTIPARAGUAY (solicitada en clase 35) y la marca CONTI
(registrada en clase 32).- - - - - - - - -'

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CONT¡pAII,{GUA\¡", clase 35, con la
marca oponente'CONfl', clase 32.

CONTIPARAGUAY Y ETI QU ETA

CONTI Y ETIQUETA

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no
necesariamente causarán confi¡sión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea 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 común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbiuaria (717.' - - - - - - -

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada
la marca oponente "CONII', se advierte que, si bien ambas comparten algunas I

lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones

rDerecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot lÑO: zOOl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N' 581 DE FECHA l8 DE IUMO DE2O25 DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTP PN SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE No 49n3l2O2Z A NOMBRE DE
CONTINENIAL GRATN COMPAT{Y

Asunción, 1 B A00 2020

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por Ia representante convencional de CASA DI
CONTI LIDA en contra de la Resolución N' 581 de fecha 18 de Junio de 7025, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 15 de f ulio de 2025 se presenta el representante convencional de CASA DI CONTI LIDA
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 58I de fecha 18 de funio de2O25, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 16 de Septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha l5 de Abril de 2026, el representante convencional de CASA DI CONTI UIDA expresó
agravios; en fecha 23 de Abril de2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de
agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.

Que, en fecha 16 de |ulio de 2O26 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, haciendo un análisis 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, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonéüco: las marcas están
expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. Que, luego
del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna
pueden coexistir pacífrcamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen
diferentes, además 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 confusión en el público consumidor.-(.. )" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Es sabido que tanto los términos
genéricos y/o descriptivos como los geográficos y los de uso comun, por si solos, carecen de distintividad y
no otorgan los requisitos suficientes para que una denominación sea registrada. Para ello, el solicitante
debe acompañar 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 que sea suficiente como
para distinguirla de las marcas de mi mandante ni tampoco otorga la distintividad ni la
como para hacer viable su registro. La resolución recurrida también señala que "la

es

Cnstaldo
ral Tnterina

cuenta con registros concedidos" en otras clases, y que "con la presente

ft Propicdad Industrial

de Prcpiedad lntelcctual
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Resoluciónlr'fl 5 5
POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N" 58r DE FECHA 18 DE IUNIO DE2O25 DISIADA pOR LA
DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEÑTT PP SOLICITI.JD DE REGISTRO
DE LA MARCA'CONTIPARAGUAY Y ETIQUE"IA", CLASE 35, EXPEDIENTE No 4997312022 A NOMBRE DE
C ONTINENTAL GRAIN C OMPAT.IY

Marcaoponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos
que se detallan a cr:ntinuación: CONTI, Registro N' 428515, clase 32, para los plgdl¿glgs de bebidas,
refrescos, celvezas y ague. Mientras que la presente solicitud CONTIPARAGUAY pretende su registro para
amparar los SCruiCies comprendidos en la clase Sstales como.' Importación, exportación, representación y
compraventa de productos agrícolas, ácidos grasos, aceites, harinas, materias primas para
balanceados.

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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose 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 sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna 4g comparten la misma
clase del nomenclador internacional. ----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material. "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay" aprobado por Resolución DINAPIN" 25912025: " 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."3 En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus

productos y servicios plenamente distingüble

Que, tal como lo señala el solicitante, CONTINENTAL GRAIN COMPAI.IY 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;CONflPARAGUAY clase 31, Registro N'6364ó0;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 oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de
CONTINENTAL GRAIN COMPANY circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común
'CONTI'no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios.

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre las marcas
"CONTIPARAGUAY" en la clase 35 y lamarca "CONTI Y ffiQUETA" clase 32.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, origin
otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resoluci

Marca solicitada

Drrección arriba a la

rrl Interina
irdrü Indusrrirl3 Dirccción Nacional de Propiedad Intelecrual, QO25) Direclrim para elExamu de llf¿rca¡ n Pura¿tu1.

htt»s://urvw'.dinrnr.rrlrlnv/rrorLal/vl.'r¡r¡»lcclrd-rnd¡¡srri:rl./nrrrces.rlrrr-¡¡rir,,t
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 581 DE FECHA 18 DE JUMO DE2O25 DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS il4ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIE¡TT O¡ SOLICITI.'D DE REGISTRO
DE LA MARCA'CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 4997312022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPAT\IY

estructura y composición, 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, composición y configuración
de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación claramente
diferenciada.------------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación 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 Ia impresión fonéüca genenl de un
signo denominaüvo son sus letas y sflabas y su orden J, acentuación particulares. El examen de las sílabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN'z (..)". - - - - - - - - - -

En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefrjos o partÍculas
comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo distintivo." En ese orden de ideas, como es sabido,

la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conlunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a la marca registrada CONTI se

extiende al conjunto del signo denominativo así 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 impresión 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,razón porla cual la coincidencia en el

elemento'CONTI'no resulta, por sí sola, suficiente para generar riesgo de confusió

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca

oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por la denominación "CONTI PARAGUAY" y un diseño gráfico de configuración 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", acompañada de un punto circular en su

interior. Debajo del isotipo se ubica la expresión'CONTI', escrita en letras mayúsculas de imprenta de color
rojo y de mayor tamaño, seguida de la palabra "PARAGUAY", también en mayúsculas, de menor dimensión y

en color naranja. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo negro, generando un
contraste visual que realza Ia identidad gráfica del signo. En consecuencia, la combinación de los

elementos denominativos, figurativos y cromáticos confiere a la marca solicitada una apariencia visual

propia y suficientemente distintiva, claramente diferenciable de la marca antecedente, que carece de

elementos gráficos, circunstancia que reduce significativamente la posibilidad

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. I
httPs:, , www.tli na¡ri.gtrv. py/rrortal/v-14rroni edad-industt iali ntarcas/dircctriccs

en el público
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Resorución*.07 5 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 581 DE FECHA l8 DE IUNIO DE2O25 DISTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS T{ARCARIOS LMGToSos, EN EL EXPEDIET.úI pE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N 4997312022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A PROPTEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

CONFIR}vÍAR la Resolución No 58I de fecha 18 de Junio de 2O25 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de
'CONTIPARAGUAY", clase 35, Expediente
CONTINENTAL GRAIN COMPAT IY

Art.3e NOTIFfQUESE por Cédula.

la solicitud de registro de la marca

No 4997312022 a nombre de
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Resolución No

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE2O25 DISIADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS T/ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEVfu PE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA I\4ARCA 'CONTIPARAGUAY Y ffiQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N' 4997912022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GMIN COMPAT.IY

confusión entre las marcas CONTIPARAGUAY solicitada en la clase jl, 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 "reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad'. Cabe señalar, en primer
lugar, que la resolución 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
análisis adecuado del expediente. Niego categóricamente que la diferencia de clases pueda constituir
argumento válido alguno para desestimar la oposición, pues los productos de la clase 31, tales como granos,
semillas, cereales y malta, constituyen la materia prima esencial para la elaboración de los productos de la
clase 32, como cervezas y otras bebidas, productos por los cuales mi mandante es notoriamente
reconocida. La estrecha vinculación entre ambas c/ases no fue debidamente ponderada por la Inferior, y
mucho menos puede sostenerse que la marca solicitada reúne los requisitos de novedad y originalidad
cuando reproduce en su totalidad el vocablo CONTI, elemento nuclear y distintivo de las marcas de mi
mandante. (...)" - - - - - - --

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en
rebeldía y se llamó a autos para resolver. ----------

Que, corresponde a esta Dirección 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 en clase 32).- - - - - - - - - -

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CONTIPARAGUAY, clase 31, con la
marca oponente "CONf'l', clase 32.

CONTIPARAGUAY Y ETI QUETA

coNTTYmQUETA

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas conüenen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea 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
elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análj
hemos tomado en cuenta para Ia resolución del presente litigio, y
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Resorución*'0734
POR LA CUAL SE CONFIRMA lA RESOLUCIÓN N' 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DISTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,ARCARIOS LMGIoSoS, EN EL DPEDIETvfu »E soLIcITuD DE REGISTRo
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQuE"rA.',, CLASE 31, EXPEDIENTE N 4997912022 A NOMBRE DE
CONTINET\ITAL GRAIN COMPAT IY

Asunción, 1B A00 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CASA DI
CONTI LIDA en contra de la Resolución N" 582 de fecha l8 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 15 de fulio de 2025 se presenta el representante convencional de CdSA DI CONTI LIDA
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 582 de fecha 18 de funio de 2O25, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 16 de Septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 15 de Abril de 2026, el representante convencional de CASA DI CONTI LTDA expresó
agravios; en fecha 23 de Abril de 2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de
agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.

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

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando las constancias obrantes en el
expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta dirección 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 razón de que no existe riesgo de confusión alguno
entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten la palabra CONTI, ello no demuestra
que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen
una visión de conjuntos distintas entre si, por lo que no habrá asociación entre ellas. Por Io tanto, se puede
apreciar gue se diferencian entre sÍ, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con
ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.- Que, las diferencias
son apreciables tanto gráfica como auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria
al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe
estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.-.(...)" - ------ -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "( )Es sabido que tanto los términos
genéricos y/o descriptivos como los geográficos y los de uso comun, por si solos, carecen de distintividad y
no otorgan los requisitos sufrcientes para que una denominación sea registrada. Para ello, el solicitante
debe acompañar dicho término de otra palabra que la torne original y novedosa, y no justamente con Ltna

idéntica o sumamente confundible con la de un tercero, como ocurre en el presente caso.

presencia de la palabra 'PARAGUAY" no corresponde a un elemento diferenciador
para distinguirla de las marcas de mi mandante ni tampoco otorga la distintivi,
como para hacer viable su registro. La resolución recurrida también señala
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCTÓN N' 582 DE FECHA 18 DE JUNrO DEZOLS DTCTADA PORr-A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIETVT OT SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUE-IA" CLASE 31, EXPEDIENTE N" 4997912022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPANY

en color naranja. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo negro, generando un
contraste visual que realza la identidad gráfica del signo. En consecuencia, la combinación de los

elementos denominativos, figurativos y cromáticos confiere a la marca solicitada una apariencia visual

propia y suficientemente distintiva, claramente diferenciable de la marca antecedente, que carece de

elementos gráficos, circunstancia que reduce significativamente la posibilidad de confusión en el público
consumido

Marcaoponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos
que se detallan a continuación: CONTI, Registro N' 428515, clase 32, para los plgdu§ps de bebidas,

refrescos, ceruezas y agua Mientras que la presente solicitud CONTIPARAGUAY pretende su registro para

amparar los ptgdttctgscomprendidos en la clase 3ltales como.' Todos )os 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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el

de especialidad, el cual consütuye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna gg comparten la misma
clase del nomenclador internacional. ----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay" aprobado por Resolución DINAPIN" 25912025:"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."s En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus

productos plenamente distinguibles-. ------

Que, tal como lo señala 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'56M84;
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"63ó4ó5. Que,
este extremo demuestra que la marca base de oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre
de CONTINENTAL GRAIN COMPANY circunstancia que evidencia que Ia incorporación del elemento
común'CONTI'no ha constituido un impedimento para elotorgamiento de registroslu¡cq{

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
"CONTIPARAGUAY" en la clase 31y la marca "CONTIYETIQUETA" clase 32. ---
I Direccirin Nacional de Propiedad Intclecrual. (2025) Dirutiu par¿ cl Ex¿n¡er de A,l¿rcu cn Paragaa.l.

httt¡s://nlt-.tlin:I¡i.l'r¡r'.t¡tlport¡l/r,l'Dtontudrd-rnc[istn¡],rnrrcrs clrrcr¡rc.s
: i 'r:1'r 'l
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Marca solicitada
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N' 582 DE FECHA 18 DE JUNrO DE2O25 DTCTADA pOR LA
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conünuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbiuaria (7lZ¡.'-------

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "CONTIPARAGUAY'frente a

la marca oponente "CONII', 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 composición, 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, composición y configuración
de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación claramente
diferenciada.-- --- ---- - - -

Que, al respecto,Ias "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fi;ese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir audiüvamente. Los elementos clave paru determinar la impresión fonética general de un
signo denominaüvo son sus letas y sflabas y su orden y acentuaciónparticulares. El examen de las sílabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN 2 (...)". - - - - - - - - - -

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partÍculas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo."En ese orden de ideas, como es sabido,
la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a la marca registrada CONTI se

extiende al conjunto del signo denominativo asÍ 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 impresión 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,razón porla cual la coincidencia en el
elemento'CONTI'no resulta, por sí sola, suficiente para generar riesgo de confusión. ---------

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca
oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por la denominación "CONTI PARAGUAY" y un diseño gráfico de configuración 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", acompañada de un
interior. Debajo del isotipo se ubica la expresión'CONTI", escrita en letras m

rojo y de mayor tamaño, seguida de la palabra'PARAGUAY", también en mayúscul

I Derecho de Marcas. f orge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: ZOO3
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266
lrttns //www rlin¡rri oov nw/nnrlri/v1/rrr¡rnicrl¡d-irrdrrstrial/nrr¡r.¡r/rlir.(:tri(:e§
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POR L-A, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 582 DE FECHA t8 DE IUNIO DE2O25 DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIET.Tfu P¡ SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N 4997912022 A NOMBRE DE
CONTINENTAL GRAIN COMPAT IY

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión
de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de otra en
todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

Art.ls

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución No 582 de fecha 18 de funio de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

'CONTIPARAGUAY, clase 31, Expediente No 4997912022 a nombre de

CONTINENTAL GRAIN COMPA}.IY .

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

4fi.29
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ampliar el derecho adquirido". Niego categóricamente que la existencia de registros previos de la marca

CONTIPARAGUAY en otras clases, obtenidos sin oposición o sin que mi mandante haya tomado
conocimiento de los mismos, pueda constituir argumento válido alguno para conceder el registro de la

marca en la clase j9, 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 automáücamente el registro en otras clases, especialmente cuando dicho
registro afecta los derechos de mi mandante.(...)"

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en

rebeldÍa y se llamó a autos para resolv

Que, corresponde a esta Dirección 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 3Z).- - - - - - - - - -

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales

desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión

pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CONTIPARAGUAY, clase 39, con la
marca oponente "CONII', clase 32.

CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA

coNTTYETIQUETA

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea 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 común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbiuaria (7lz¡.'----'--

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada
la marca oponente "CONII", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras,

lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones pre stald,r

ái Interina
icdad lndusrriel

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot RÑo: zOOl iedad lntrlectuai
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 583 DE FECHA 18 DE JUMO DE 2025 DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL E)(PEDIE¡IÍI pp SoLICITTJD DE REGISTRo
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Asunción, nS AG0 ?026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CASA DI
CONTI UIDA en contra de la Resolución N' 583 de fecha l8 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 15 de fulio de 2025 se presenta el representante convencional de CASA DI CONTI UIDA
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 583 de fecha 18 de |unio de 2025, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 16 de Septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 15 de Abril de 2026, el representante convencional de CASA DI CONTI UIDA expresó
agravios; en fecha 23 de Abril de2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de
agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.

Que, en fecha 16 de fulio de 2026 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agraüos, da por decaido el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso en
conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CONTIPARAGUAY y la
marca oponente CONfl gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud
denominativa, en los planos visual, oftográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están
expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera disünta. Que, luego
del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna
pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen
diferentes, además 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 confi.tsión en el público consumidor.-(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Es sabido que tanto los términos
genéricos y/o descriptivos como los geográficos y los de uso comun, por si solos, carecen de distintividad y
no otorgan los requisitos sufrcientes para que una denominación sea registrada. Para ello, el solicitante
debe acompañar 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 que
para distinguirla de las marcas de mi mandante ni tampoco otorga la distintividad n)
como para hacer viable su registro. La resolución recutida también señala que "la
cuenta con registros concedidos" en otras clases, y que "con la presente
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Marca oponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de Ia oposición, ampara productos
que se detallan a continuación: CONTI, Registro N" 428515, clase 32, para los plgng$gs de bebidas,

refÍescos, cervezas y agua Mientras que la presente solicitud CONTIPARAGUAY pretende su registro para

amparar los ¡eg2gos comprendidos en la clase 3gtales como.' Distibución de productos agrÍalas, ácidos

gÍaso4 aceites, harinas, materias primas pafr, balanceados.

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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose 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 sólo adjudica protección a la

categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna gg comparten la misma

clase del nomenclador internacional. -----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en

Paraguay" aprobado por Resolución DINAPIN" 25912025:"En virtud de la regla de la especialidad el registro
de una marca se limita a los productos y servicios especifrcados en la solicitud de registro."3 En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus

productos y servicios plenamente disünguible

Que, tal como lo señala el solicitante, CONTINENTAL GRAIN COMPANY es titular en Paraguay de

diversos registros marcarios que incorporan las denominaciones 'CONII" y 'CONflPARAGUAY, 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'63646O; CONTI, clase

29, Registro N" 558628; CONTI, clase 35, Registro N" 618155; CONTI, clase 31, Registro N"63ó4ó5. Que, este

extremo demuestra que la marca base de oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de

CONTINENTAL GRAIN COMPANY circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común
"CONTI'no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios.

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

"CONTIPARAGUAY en la clase 39 ylamarca "CONTIYETIQUETA" clase 32.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dj
conclusión de que las marcas en puBna son suficientemente diferentes entre sí, ori
otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la

3 Direccil¡n Nacional de Propieded Intelectual. (2O25) Directriru para el Exuru dc A[arcu e n Para¿aay
lr¡nrs://rrrvrtrdinlni qorlor'/trrrtel/v1,'lrtr»it:rhd-indusrririr'nrrrcns,'rlrr('.rrt.{ \
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estructura y composición, 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, composición y configuración
de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación claramente
diferenciad a.- - - - - - - - - - - -

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto
sigue: "(...) ta comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, elnúmero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominaüvos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación 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 impresión fonéüca general de un
signo denominativo son sus letas y sílabas y su orden y acentuaciónparticulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN 2 (...)". - - - - - - - - - -

En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefrjos o particulas
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo." En ese orden de ideas, como es sabido,
la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo
integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a Ia marca registrada CONTI se

extiende al conjunto del signo denominativo asÍ 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 impresión 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,razón por la cual la coincidencia en el

elemento "CONTI" no resulta, por sí sola, suficiente para generar riesgo de confusió

Que, al momento de evaluar Ia capacidad distintiva de Ia marca solicitada, resulta esencial considerar
la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca
oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta,
integrada por la denominación "CONTI PARAGUAY" y un diseño gráfico de configuración 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", acompañada de un punto circular en su

interior. Debajo del isotipo se ubica la expresión'CONTI', escrita en letras mayúsculas de imprenta de color
rolo y de mayor tamaño, seguida de la palabra 'PARAGUAY", también en mayúsculas, de menor dimensión y
en color naranja. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo negro, generando un
contraste visual que realza la idenüdad gráfica del signo. En consecuencia, la combinación de los
elementos denominaüvos, figurativos y cromáticos confiere a la marca solicitada una
propia y suficientemente distintiva, claramente diferenciable de la marca

elementos gráficos, circunstancia que reduce significativamente la posibilidad de

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de ntarcas en Paraguay,pp.147 y 266 .

https:i1wwu'.dinapi. gor,. oJ¡4ror1al /r,-li nroni cdad-i ndustrialr nrarcasr'directrj ccs

a visual
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Resolución^,'0 7 5 5
POR L.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 583 DE FECHA l8 DE JUNIO DE 2025 DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS T{ARCARIOS LMGTOSOS, EN EL EXPEDIENÍI PP SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA',CONTIPARAGUAY Y mQUETA" CLASE 39, EXPEDIENTE N' 5093512022 A NOMBRE DE
C ONTINENTAL GRAIN C OMPA}.IY

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 583 de fecha 18 de Junio de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
'CONTIPARAGUAY', clase 39, Expediente N" 5093512022 a nombre de

Art.3s NOTIFÍQUESE por Cédula.

CONTINENTAL GRAIN COMPAI.IY.
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Resorución.'0Z5 6
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' lolg DE FEcFIA 12 DE SEmEMBRE DEzoz4, DICTADA
poR LA nmrccróN DE AsuNTos MARcARIoS Lrrlcrosos, EN EL ExpEDTENTE DE solrcrruD DE
REGISTRO DE t-A I,IARCA l/ODIX", CIáSE 05, EXPEDIENTE N' 67865/2022, SOLICITADO POR BALLARDA

SJq".------'

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de

confusión entre la solicitud de registro de la marca I/ODD(', clase O5 y la marca oponente I/OMIX", clase

05. ----------

Que, del cotejo ortográfico y fonéüco entre la marca solicitada "VODIX" y Ia marca oponente
"VOMIX", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de vista visual y
auditivo, en razón de que ambas denominaciones comparten la estructura fonética y gráfica "VO-I-X",

diferenciándose únicamente por la consonante intermedia "D" y "M, respectivamente. En efecto, al

confrontar las denominaciones VODIX y VOMIX, se aprecia que presentan una configuración gráfica y
fonétrca altamente semejante, tanto por su extensión como por la disposición y coincidencia de la mayoría

de sus elementos denominativos. Si bien eúste una diferencia en la consonante intermedia, dicho
elemento resulta insuficiente para conferir a la marca solicitada una individualidad capaz de neutralizar el

riesgo de confusión o asociación, atendiendo a la impresión de conjunto con la que el consumidor medio
percibe e identifica las marcas.-

En consecuencia, las similitudes ortográficas se proyectan también en el plano fonético, pues, al ser

pronunciadas de manera sucesiva, generan una impresión auditiva semejante, derivada de la coincidencia
en sus elementos iniciales y finales y de su estructura silábica prácticamente idénüca. En el siguiente cotejo
se exponen de manera clara las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las marcas en conflicto:------

voDD( (marca solicitada), y

(marca oponente)

Que, desechando el análisis 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; mrentras que

la marca en trámite de registro "VODD(" solicita la cobertura para los productos: "Exclusivamente

medicamentos para vómitos."comprendidos en Ia misma clase del nomenclador internacional. Fácilmente
se colige, que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión
pues las marcas en pugna no solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que al proteger los productos
de la misma clase 0(. estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razónpor la cual las posibilidades
de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
ffwu'*'xo
§e -E--. ñ

idénücas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está

otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca
inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos

voMrx

principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexisténcias, no
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Resorución*"07 5 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1OI9 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE2024, DICTADA
POR I,A, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA A/ODIX", CIáSE 05, EXPEDIENTE N' 67865/2022, SOLICÍTADO POR BALIARDA
s.A.------

Asunción, 1B A00 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GUAY¡\KI S"4"

contra la Resolución Np l0l9 de fecha 12 de Sepüembre de ?O24, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; - --- -- --- - - -

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Marzo de 2025, se presenta la representante convencional de GUAYr\KI SA e

interpone recurso de apelación contra la Resolución Np 1019 de fecha 12 de Sepüembre de2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 27 de Junio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación
interpuesto ----:----------

Que, en fecha 02 de Sepüembre de2025, el representante convencional de GUAY¡\KI SA expresó
agravios; en fecha 04 de Septiembre de 2025 esta dependencia administraüva tuvo por presentada la
expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.

Que, en fecha 02 de Enero de 2O26 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha
dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, entre las marcas en pugna: VODIX
(solicitada) vs. VOMIX (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa
de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización
más adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación
clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas
son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.- Que, haciendo un análisis
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, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están
expresadas de diferentes maneras como podemos notar las desinencias de las mismas son muy
diferenciables DIX - MIX, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.(...)" ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)La marca solicitada por la adversa
es una reproducción casi perfecta de la marca registrada por mi mandante se. En efecto, 4 de las 5 letras que
componen la denominación registrada, 'V O MIX', se encuentran reproducidas en idéntico orden en la
denominación solicitada, 'V O D IX'. Consabidamente, cuantas más letras tengan en común las marcas
cotejadas, mayor será el riesgo de confusión. Por su parte, es menester señalar que las denominaciones en
pugna VOMIX-VODIX no solo ostentan las mismas letras, sino que además ambas poseen la misma raÍz
('VO') -que es lo primero que se visualiza e impacta con mayor fuerza en la m
misma cantidad de sílabas (dos), la misma secuencia de vocales (O - I), e i
idénticas ('MIX'vs "DIX"), todo lo cual contribuye a elevar de manera exorbi
desde el plano visual.(...)"

,ta
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r peRecuÁr
InxuÁr

PoR Iá cuAL sE REVocA LA REsoLUcróN N" lolg DE FEcHA t2 DE sEmEMBRE DE zoz4, DISIADA
PoR LA olnrcctóN DE AsuNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE I.A MARCA l/ODIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 67865/2022, SOLICNADO POR RAI I.ARDA
s.A.-------

única."lY acertadamente menciona sobre la similihrd ortográfica "Es quizás la más habitual en los casos de
confusión. 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), "Llmus" y "Domus" (524), "Bretón" y'Eretón'
(5 32 ), " Máxima" y " Maxim's' ( 5j7).'2 .- - - - - - - - - - - -

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. Zs de
la Ley N" 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar nesgo de confirsión
o de asociación con esa marca, situación 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 confusión al inducir a confusión o asociación a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la
coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más

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 disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión 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 imitación de la primeraa. --------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N' 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la

conclusión de que no es viable la coexistencia pacÍfica entre las marcas VODIX solicitada en la clase 05 y
POLO registrada en la clase 05, por tanto, corresponde revocarla resolución recurrida.--

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INIERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N' 1019 de fecha 12 de Septiembre de 2O24 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios LitÍgiosos.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca'VODIX", clase 05, Acta

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------

I "DERECHo DE MARCAS" - Jorge otamendi. g' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
t "DERECHo DE MARCAS" - Iorge otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
3 Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de lndustria y Comercio. Colombia. 20O5,

N' 67865/2022, solicitada a
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SJq".-------'-

dos marcas. Casi toda la estructura gramatical de las marcas en pugna, salvo una sílaba, es la misma. Por
consiguiente, la posibilidad de confusión y asociación por parte del público consumidor será 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 impresión de los
conjuntos visual y fonético es diferente y que en consecuencia resulta viable la coexistencia pacifica de las

marcas en pugna.(...). - - - - - - - -- --

Que, contesta la expresión de agravios LIBRA PARAGUAY S.A.y, entre otros argumentos, expresa: (...)

En el caso que nos ocupa, debemos resaltar nuevamente, que la denominación VASOPROST esta limitada a:

Exclusivamente limitado a Tratamiento de pacientes adultos con hipertensión pulmonar primaria, clase

funcional III de la NYHA, para mejorar la capacidad para realizar ejercicio frsico y los sÍntomas. Es un
producto muy específico en su uso, con venta controlada bajo receta, la cual será debidamente recetada

por un profesional de la medicina para eliminar toda posibilidad de confusión en razón al tipo de producto
y nivel de restricción al consumidor en el momento de la adquisición. En tanto que Vasopril, cuyo principal
compuesto es el ENALAPRIL, se encarga de controlar la presión arterial alta y la insuficiencia cardÍaca, la
cual es totalmente opuesto a la limitación de Vasoprost, destinado a paciente con problemas pulmonares.
(...).- ---------

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

Que, al iniciar el análisis de las marcas debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una
visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo
objeüvo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera,

corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser

confundidas en el mercado, tras un análisis desde la ópüca de los eventuales consumidores. ---------

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

oponente I/ASOPRIL" registrada en la clase 05.-----------

.VASOPROST,

"VASOPRIL"

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea 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

elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunt

r Prhle dad Induslri¿l

de Propicriad lnreltctur

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análi
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N9 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DEhO} ,DISTADAPORLA
OMPCCTÓN DEASUNTOS IVÍARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDTENTE DE SoLICTTUD DE REGTSTRo DE
LA MARCA VASOPROST, CLASE 05, EXPEDIENTE N9 N45612O22 A NOMBRE DE LTBRA PARAGUAY
sA.---------

Asunción, 18 AG0 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LIBRA
PARAGUAY SA. en contra de la Resolución Ns 316 de fecha 18 de Abril de2024, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha O9 de Mayo de 2024 se presenta el representante convencional de INDEX S.A.C.I. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 316 de fecha 18 de Abril de2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de Junio de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 18 de Octubre de 2024, el representante convencional de INDEX S¿"C.L expresó
agravios; en fecha 2O de Mayo de 2025 el representante convencional de LIBRA PARAGUAY SA. contesta Ia

expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de Mayo de2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, entre las marcas en pugna: VASOPROST
(solicitada) vs. VASOPRIL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión
precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización
más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación
clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas
son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Que, haciendo un análisis
minucioso de las maÍcas 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, ortográfrco, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están
expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. Que cabe
resaltar que la marca solicitada, como la oponente tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las
personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades
especÍlicas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrán coexistir sin ocasionar
confusión en el mercado. (...). - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante INDEX S.A.C.I. y manifiesta: "(...)Tras haber
cotejado las marcas en su conjunto podemos constar que ,todo lo contrario. La Autoridad Administraüva
sostiene que existe distinción desde todo punto de vista, sin especificar cuáles son. No existen caracteres
disüntivos. 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 sers de ellas se repiten en
idéntico orden en la marca solicitada, es decir, que la marca solicita reproduce casi
registrada. Con excepción de dos letras de la tercera silaba, en la marca
denominación es igual. Existe un mayor número de semejanzas que de dift
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NS 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DEaO} ,DICTADAPORLA
DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA ryASOPROST, CLASE 05, EXPEDIENTE N9 N456IZO22 A NOMBRE DE LIBRA PARAGUAY
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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 confusión

en el caso concreto. En consecuencia, esta Dirección no encuentra fundamentos jurídicos suficientes que

impidan la concesión del registro solicitado, toda vez que las circunstancias anahzadas no evidencian un
riesgo de confusión o asociación que justifique el rechazo de la solicitud. ---------

Que, sobre elpunto, 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 confusión 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 así se lo ha reconocido.'q. --'---'

Por tanto, resulta plenamente vlable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas VASOPROST

en la clase 05 y la marca oponente VASOPRIL registrada en las clases 5. ------------

Que, en base a Ias consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la

conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, distintas una de

otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

ArL le

PORTANTO,
I.¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución Ns 316 de fecha 18 de Abril de 2024 dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2s ORDENAR la prosecución de trámites
"VASOPROST', clase 05, Expediente Ne

ArL 39 NOTIFÍQI,ESE por Cédu]a.

de la solicitud de registro de la marca

7745612022, solicitada a nombre de LIBRA

I "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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ResoruciónN' 07 37
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DEaO}4,DICTADAPORLA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE
LA MARCA VASOPROST, CLASE 05, EXPEDIENTE N9 N45612O22 A NOMBRE DE LIBRA PARAGUAYsA.--------- -¡------------

hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus pafies integrantes
separadas en fotma arbifaria (ZlZ¡.' - - - - - - -

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante I/I{SOPROTS'y la marca oponente
a/ASOPRIL', por más que compartan laraiz "VASO" no se leen de la misma manera al tener terminaciones
disímiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminación "PROTS" de la solicitante difiere
ampliamente de la terminación "PRIL" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura
ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "EI derecho marcario no protege prefrjos o partículas
comunes cuando no consüfityen por sÍ mismos el signo distinüvo." En ese senüdo, como es sabido, la
protección 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 protección otorgada a la marca registrada 'Vr\SOPRIL" se

extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado,y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que
tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY",aprobadas por
Resolución n." 25912025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se

basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similirud fonética si el
sonido de la pronunciación 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 impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden ),
acentuación fartiatlares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sÍlabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéücamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN' (...)".- - -- -

Que, adicionalmente, otro criterio a ser considerado al momento de determinar la procedencia de la
oposición 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 raíz "VASO" como parte de su

denominación. En ese sentido, conforme a la búsqueda realizada en el sistema

además de la marca que sustenta la presente oposición, se encuentra registrada
Registro N" 591980, a nombre de un titular distinto y para productos

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendí. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2OOg

'? Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPD, Directricer para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 . Disponible en
httlrs:,/rr,rvw.dinapi,gor'.n),jrortal/vJrplonieclatl-industrialrnlalcas./dilcctr-iccs
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poR I-A cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ns 1363 DE FEcHA 04 DE Acosro DE 2022, DIcTADA poR LA
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Que, corresponde a esta dependencia administraüva resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N" 7294198,1as marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el

derecho a constituir una marca.-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LINEA PLANT CARE" resulta
descripüva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características

propias de los productos que se desea amparar.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre Ia materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracterisücas, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse

del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0I de autos

se aprecia que la solicitud de registro de la marca "LINEA PL-A,NT CARE" fue presentada para cubrir
ploductos-de la clase 05 del nomenclador intemacional, que textualmente describe: "Todos los productos
comprendidos en la clase OS (CINCO)'. La clase 5 comprende principalmente productos farmacéuticos,
preparaciones para uso médico y veterinaria.t -----------

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
denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda
información acerca de las caracterÍsticas del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la
denominación ' 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 información necesaria o usual sobre las caracterÍsticas de los
productos.

Que, esta Dirección enüende que la solicitud de registro " LINEA PIáNT CARE'representa una
creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos fonéticos e

ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. Aunque los componentes léúcos "LÍNEA", "PLANT" y "CARE" pudieran interpretarse, en su

estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje
inyecta una dosis sustancial de especificidad alvocablo resultante.-

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectiv en
el mercado. En ürtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que ursitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.------------- )ff''t#

ral Inte¡ina

rDirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza - 13'edición, versión 2026. Disponible en:
ffiropitdrdlndustriti
Cc !lc¡ied:l i¡riltcti:

,í:N.N
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poR LA cuAL sE REvocA rA RESoLUctóN Ne tr63 DE FEcHA 04 DE Acosro DE 2022, DIcTADA poR LA
omrcclót¡ DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REcIsrRo DE LA MARcA 'LINEA
PLANT CARE", Clase 05, EXPEDIEN1E Ne 843072021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY SA.------------

Asunción, 1 I A00 2020

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY SA., contra la Resolución Ns 1363 de fecha 04 de Agosto de2022, dictada por la Dirección de
Marcas y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2OZZ, se presenta el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1363 de fecha 04 de
Agosto de2022, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 30 de Enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 08 de Febrero de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY SA
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 17 de Enero de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que 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 Dirección 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 designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda seruir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o seruicio. La
denominación se considera descriptiva con relación a los productos que se pretende proteger, teniendo en
cuenta que el signo pretendido a registro, en español significa LÍnea cuidado de plantas, no posee
distintividad.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY SA y
manifiesta que:"(...)QLIE 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,
refiriéndosealadenominacióncomo"DEscRlPTlVA", obviando los motivos por el cual se considera
encasillarla en esta acepción, sin detenerse a evaluar el conjunto o universo de la denominación en si...///...

En el caso especial que nos ocupa, podemos decir que el nombre femenino "LINEA", va asociada a la
denominación "GENERACION" O "GENERADORA"(...) 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 designación 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 sinnúmero más,
Todos los concedidos y en vigencia...///... Que la utilización de la denominación
"CARE", son de uso común y necesario para circunscribir la marca a los

que
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PoR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUcróN Ns 1363 DE FEcHA 04 DE Acosro DE 2ozz, DIcTADA poR LA
onEcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REcISTRo DE I-A MARcA "LINEA
PLANT CARE', Clase 05, EXPEDIENTE Ne 84307/2021, SOLICTTADO POR GLYMAX PARAGUAY SA.------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca

evocaüva, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracterÍstica del producto o servicio que va a distinguir, o altn de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son cons¡deradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afrrmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o caracteristicas de los productos o seruicios 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 prop i e dad e s o c aracte rÍsti c a s." .- - - - - - -

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si eúste coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la

Institución, también se encuentran registradas las marcas: LINEA VITIALIZE, clase 5, Registro N' 503799 a

nombre de Tecnomyl S.a; IF LfNEA ODONTOL DMSIÓN DE INDUFAR, clase 5, Registro N" 592323 a nombre
de INDUFAR C.I.S.A.; LINEA NEUROPSIQUIATRÍA MC, clase 5, Registro N" 603977 a nombre de MATHER

COMPANY S.R.L.; LINEA CELULAR MC, clase 5, Registro N' 603978 a nombre de MATHER COMPANY
S.R.L.; LINEA CARDIOMEIABÓI-ICa MC, clase 5, Registro N' 603979 a nombre de MATHER COMPANY

S.R.L.:extremo que demuestra que el vocablo I INEA es de uso común en el rubro

Que, la Resolución 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 básica, o las

características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo 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 básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, lÍnea 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 Dirección considera que es un signo que posee

las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 1363 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la
Dirección de Marcas.-

Art.2s ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

Arr 3s NOTIFfQUESE.----------

"LINEA PIANT CARE', Clase 05, Acta N" 843O7l2OZl, solicitada a nombre de

ñit,¡¡io¡ff,,io"t¿t t'
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pmrccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "LINEA
PLAIIT CARE", Clase Ol, EXPEDIENTE Ns 84310/2021, SOLICIIADO POR GLYMAX PARAGUAY SA.------------

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N" I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el

derecho a constituir una marca.-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LINEA PI-ANT CARE" resulta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación consütuye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características
propias de los productos que se desea amparar.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad,
caracterísücas, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter 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
pleduslQtde la clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *Todos 

los productos
comprendidos en la clase Ol (UNO\. La clase I comprende principalmente productos quÍmicos para la
industria, la ciencia y la fotografia, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LINEA PLANT CARE' resulta
genérica o descripüva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación consütuye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda
información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la
denominación " LINEA PL-ANT CARE" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a
los productos de la clase 0l del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de
registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las caracterísücas de los
productos.

Que, esta Dirección enüende que la solicitud de registro " LINEA PLANT CARE' representa una
creación lingüística disünüva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos fonéticos e

ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenciadora. Aunque los componentes léxicos "LÍNEA", "PLANT" y "CARE" pudieran interpretarse, en su
estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje
inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante.-

Que, esta combinación 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.-------------

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
caracterísüca del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad
Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles.

rDirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza - 13'edición, versión 202ó. Disponible en:
https://www.dinapi.gov.py/portal/v3lpropiedad- rndustnal/marcas/clasificacrorr n iza?stage=Stagt
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omnccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA, MARcA "LINEA
PIANT CARE', Clase 01, EXPEDIENTE Ne 84310/2021, SOLICITADO POR GLYMN( PARAGUAY SA.------------

Asunción, XBA002|.)28

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY SA, contra la Resolución Ns L364 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la Dirección de

Marcas y:-----------

RES ULTA:

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2O22, se presenta el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1364 de fecha 04 de
Agosto de2022, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 30 de Enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 08 de Febrero de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY Sá
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada Ia expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha O8 de mayo de2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la 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 Dirección 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 designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterisüca del producto o servicio. La
denominación se considera descriptiva con relación a los productos que se pretende proteger, teniendo en
cuenta que el signo pretendido a registro, en español significa Línea cuidado de plantas, no posee
distintividad.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-"------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY SA y
manifiesta que: (..)QUE 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,
refiriéndosealadenominacióncomo"DEscRlPTlVA", obviando los motivos por el cual se considera
encasillarla en esta acepción, sin detenerse a evaluar el conjunto o universo de la denominación en sÍ...///...

En el caso especial que nos ocupa, podemos decir que el nombre femenino "LINEA", va asociada a la
denominación "GENERACION" O "GENERADORA"(...) Defendiendo entonces tenemos: "LINEA PLANT
CARE", constituye una GENERADORA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EL CUIDADO DE LAS
PLANTAS...///... qUf existen en la actualidad y en p)ena vigencia varias centenas entre solicitudes,
renovaciones y registros cuya marca incluye la designación 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 sinnúmero más,

Todos los concedidos y en vigencia...///... Que la utilización de la denominación "LINEA", al igual que
"CARE", son de uso común y necesario para circunscribir la marca a los lÍmites de la especialidad
mencionada ( ..). - -- - --- - -

Que, corresponde a esta dependencia administraüva resolver sobre

interpuesto
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ResoluciónN'

poR Lá, cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN Ns 1364 DE FEcHA 04 DE Acosro DE 2022, DrcrADA poR LA
pnnccróN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE L-A. MARcA "LINEA
PLANT CARE', Clase 01, EXPEDIENTE Ne 84310/2021, SOLICIADO POR GLYMAX PARAGUAY SA.------------

..//..se basa esta afirmación es que cualquier persona üene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o características 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

mi smas prop i e d ade s o c aracterÍsticas.". - - - - - - -

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia
prevra en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan

con denominaciones similares. En ese sentido, según Ia búsqueda realizada en el sistema informático de la

Institución, también se encuentran registradas las marcas: LINEA ERICO RODRIGUEZ, clase l, Registro N"

442082 a nombre de Linea Erico S.a.; LINEAVITALIZE, clase l, Registro N" 503798 a nombre de Tecnomyl

S.a; LINEA ERICO, clase l, Registro N " 542970 a nombre de Erico Rodriguez; LfNEA FERTISIK clase l,
Registro N" 575572 a nombre de Spraytec Paraguay S.A.; LÑEA NUTRISAÍO, clase l, Registro N" 579291 a

nombre de Spraytec Paraguay S.A.: extremo que demuestra que el vocablo LINEA es de uso común en el

rubro.-------

Que, la Resolución 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 básica, o las

características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, qué no hace referencia a la

naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea 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 Dirección considera que es un signo que posee

las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
I..A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.Jq, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 1364 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"LINEA PIáNT CARE", Clase 01, Acta No 843lOl2O2I, solicitada a nombre de
Art.2e

ArL 3e NOTrFÍQUESE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
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Resorución.'l)J 4 0
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN Ne lsóe DE FEcHA 12 DE ocruBRE DEzozz,DIgIADA poR
LA DIREcctóN pp MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIsTRo DE LA MARcA "pt-ANT
CARE,, Clase 05, EXPEDTENTE NS 84338/202I, SOLICITADO POR GLYM§( PARAGUAY Sá".---...--.

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

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 denominación
constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a caracterÍsticas propias de los
productos que se desea amparar.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad,
características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter 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 gadqsJas-de
la g , delnomenclador internacional, que textualmente describe: "Todos los productos comprendidos
en la clase 05 (CINCO)'. La clase 5 comprende principalmente productos farmacéuticos, preparaciones para
uso médico y veterinaria.r -----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "P[.ANT CARE" resulta genérica o

descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las

caracterÍsticas del producto pedido. En ese senüdo, tenemos que la denominación "PIANT CARE' no
consütuye 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 información necesaria o usual sobre las características de los productos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "PIáNT CARE' representa una creación
lingüÍstica disüntiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos fonéticos e ideológicos
que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora.
Aunque los componentes léxicos "PLA,NT" y "CARE" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como
términos de uso común o descripüvos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis
sustancial de especificidad al vocablo resultante.-

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocaüva, ya que no satisface los requisitos
doctrinales pÍra ser clasificada como genérica o descriptiva.-------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocaüva es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracterÍstica del producto o seruicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con

rDirección Nacional de Propiedad lntelectual. Clasificación de Niza - 13'edición, versión 2026. Disponible en:
https://www.dinapi.gov.pv/portal/v3lpropiedad-industrial/marcas/clasiflcacion r-riz-a?stage=Stage
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ResoluciónN" ü 74, 0
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ne 1869 DE FEcHA lz DE ocrr,rBRE DEzozz,DIcrADA poR
L-A DIREccróN ng MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE Iá MARcA "pLANT
CARE", Clase 05, EXPEDIENTE Ns 84338/2021, SOLICIADO POR GLYMAX PARAGUAY SA.----------

Asunción' 1s ¡,Gil 2ü26

MSTO: el recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S,A-, contra la Resolución Ns 1869 de fecha 12 de Octubre dede 2022, dictada por la Dirección
de Marcas yi - - - - - -- - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 14 de Diciembre de 2022, se presenta el representante convencional de GLYMAX
PARAGUAY S"d e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Na 1869 de fecha 12 de
Octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 10 de Marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de Marzo de 2023, el representante convencional de GLY-IrrfAX PARAGUAY Sá.
expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha ll de Abril de2O23.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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 Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: 'Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.",.
En consecuencia no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GLYtvfAX 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 Ax. 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 índole 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 Dirección de Marcas un sinnúmero de registros que uülizan la
sigla "CARE", en sus registros concedidos y que üenen 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", TOHNSON A IOHNSON VISION CARE", "CLUNY OPTIMAL SKIN CARE", e

incluso la marca "LISTERINE TOML CARE ZERO", todas concedidas para Ia 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 designación de CARE en su nomenclatura, pero ninguna
incorporando la denominación "PLANT", constituyendo la totalidad de la misma, en conjunción con la
denominación "PLANT + CARE" un conjunto novedoso, original y llamativo para los
utilización de la denominación "PLANT", al igual que "CARE", en su conjunto NO v
necesario, al contrario, CONSflTUYEN Y CONFORMAN UNA DENOMINACION NU,

Cnstaii

jil*k ,illl,ul';',
Prc¡itdld lnttlecrr:l

circunscribir la marca a los limites de la especialidad mencionada(...)---
Para
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Resolución*'ffiF-+ ffi
poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUctót{ Ne l86e DE FEcHA 12 DE ocruBRE DEzoz4DIgrADA poR
I.A DIRECCIÓN Og MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "PIáNT
CARE', Clase 05, EXPEDIENTE Ne 84338/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY SA----------

..///... el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen
también las mismas propiedades o caracteristicas.".---- ---

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión 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, según Ia búsqueda realizada en el sistema informáüco de la
lnstitución, también se encuentran registradas las marcas: EGO PL-ANT, clase 5, Registro N" 509201 a
nombre de Grupo Omnilife S.a. De C.v.; §lagRAL PIANT PROTECTION, clase 5, Registro N" 554802 a

nombre de Laboratoires Goemar, S.A.S.; 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 común en el

rubro.-------

Que, la Resolución 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 básica, o las

caracterÍsticas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese senüdo, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e idenüficar un producto, lÍnea 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 Dirección considera que es un signo que posee
las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNIERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 1869 de fecha 12 de Octubre de 2022, dictada por la
Dirección de Marcas.-

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

ArL 3s

rG.n.t[l I n-rerina-

nligPro[icdrd lndusttiat

¡cion¡l de lnleleilui

"PLANT CARE", Clase 05, Acta No
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POR LA CUAL SE REVOCAI{ LAS RESOLUCIONES Ng 1655 DE FECHA T2 DE SEPTIEMBRE DE2O22 Y N9 385
DE FEcHA 23 DE FEBRERo DEzozl,DIcrADAs poR LA DIREccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRO INSUMOS', Clase 5, EXPEDIENTE N" 87l22l20Ll,
SOUCTIADO POR AGROTNSUMOS SA.--...--..

...///... producto o servicio a distinguir" y "está relación entre signo y producto no hace que sea inegistrable
como marca", aunque le adose una cierta debilidad distintiva. Todos tienen el derecho de evocar en sus
marcas las propiedades y caracteristicas de los productos y setvicios a distinguir. La inscripción de marcas
que tengan carácter 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 consütutivos o de sus cualidades. Destacamos además al Señor Director que la
marca "AGRO INSUMOS" ha sido registrada en el extranjero. Efecüvamente, al pretender presentar la
solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya
adquirido en nuestro pais. Este hecho hace que la marca AGRO INSUMOS se encuentre indiscuüblemente
consolidada dentro del mercado en que se comercializa sus productos(...)"------

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el

derecho a constituir una marca.

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
denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características
propias de los productos que se desea amparar.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando Ia

misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la canttdad, calidad,
características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter 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 p¡adr¡glqs
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
veterinario.r ------------

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 denominación
constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la

denominación "AGRO INSUMOS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos
de la clase O5 del nomenclador internacional.--------

Que, esta Dirección entiende que Ia solicitud de registro "AGRO INSUMOS'
lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos
que trascienden su significado individual para adquirir una idenüdad marcaria rob

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasiñcación de Niza - I3'edición, versión 2026. Disponible en:
https://www.dinapi.gov.py/portal/v3i propiedad-r ndustnal/marcas/clasificacion n iza /stage=Stage
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POR LA CUAL SE REVOCAN I.AS RESOLUCIONES NS 1655 DE FECHA T2 DE SEPTIEMBRE DE2O22Y NS 385
DE FECHA 23 DE FEBRERo DE 2026, DISTADAS poR I-A DIREcctóN DE r,fARcAs, EN EL r¡<pEDIENTE DE
SOLTCITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA'AGRO INSUMOS', Clase 5, EXPEDIENTE No 87l22l20?l,
SOLICTTADO POR AGROINSUMOS SA........-.

Asunción, 18 400 2026

MSTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante
convencional de AGROINSUMOS Sá., contra la Resolución Nq 1655 de fecha 12 de Sepüembre de 2022,

dictada por la Dirección de Marcas, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de
AGROTNSUMOS S¿" e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la
Resolución Ne 1655 de fecha 12 de Septiembre de 2022, dictada por la Dirección de
Marcas.-----

Que, por Resolución N' 385 de 23 de febrero de 2O26la Dirección de Marcas confirmó en todas sus

partes la Resolución Ne 1655 de fecha 12 de Sepüembre de 2022. -----

Que, en fecha 24 de Febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
inteqpuesto

Que, en fecha 04 de Marzo de 2026, el representante convencional de AGROINSUMOS Sá- expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
l0 de Marzo de2026.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución 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 Dirección 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 designación del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caractertsüca del
producto o servicio." La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a

los productos que desea proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado

Que, la Resolución N" 385 de 23 de Febrero de 2026 considera que: (..)Que, el conjunto marcario
AGRO INSUMOS indica claramente que los productos gue se buscan proteger son insumos para el sector
de agricultura, por tanto, la denominación se encuentra compuesta integramente por elementos genéricos
y descriptivos, es asi que no posee sin distintividad alguna. En consecuencia, esta Dirección concluye que
la marca no reúne los requisitos necesarios para ser registrada.(...)"

Que, entre otros argumentos, se agraüa el representante convencional de AGROINSUMOS SA y
manifiesta que: "(.) Cabe mencionar que la denominación de mi representada no puede inducir a error o
engaño al consumidor, la marca "AGRO INSUMOS", como tampoco podrá engañarse pensando que está

adquiriendo algo diferente a lo que la representación de la marca ofrece. Por otra parte, es importante
recalcar que la marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara
característica del producto o servicio que va a distinguir. Esta relación entre
servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. En ese

o
o

o

Cristaldt
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sugerente proporciona a los interesados "una idea clara sobre alguna propiedad
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Resorución."$z4 1
POR I.A CUAL SE REVOCAN I.AS RESOLUCIONES N9 1655 DE FECHA 12 DE SEMEMBRE DE2O22 Y NS 385

DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2O26,DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRO INSUMOS', Clase 5, EXPEDIENTE N" 87l22l20ll,
soucrmDo PoR AGRoINSUMOS SA.---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee

las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR las Resoluciones N' 1655 de fecha 12 de Sepüembre de 2022 y N' 385 de

fecha 23 de Febrero de 2026, dictadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"AGRO INSUMOS', Clase 5, Expediente Ne 37LZZ|}OZL, solicitada a nombre de

ArL 3s NOTIFIQUESE.-----------



DIRECCIóN NACIONAL DE

fu..HP[oDiEDÁb
\-¿P INTELECTUAL

PARAGUAY
&]$iñüHt9x+ IfiSY§,Xf',

Resorución..CI} 4 1
POR LA CUAL SE REVOCAN I.AS RESOLUCIONES N9 1655 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N9 385
DE FEcHA 23 DE FEBRERo DE 2026, DISIADAS poR r-A DIREcctóN DE MARCAS, EN EL EIpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRO INSUMOS', Clase 5, EXPEDIENTE N" 87l22l2OZL,
SOLICNADO POR AGROINSUMOS S3-.--- -.--..

..//.. Aunque los componentes léxicos "AGRO" e "INSUMOS" pudieran interpretarse, en su estado aislado,
como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis
sustancial de especificidad al vocablo resultante.

Que, esta combinación 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.-------------

Que, al respecto, el Dr. forge 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 característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la acüvidad que desarrolla
su ütular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o características de los productos o servicios que va a disünguir con ellas. Esto hace que el
ütular de una marca evocaüva deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
m i sma s propi e dad e s o caracterÍsti c as. " - - - - - - -

Que, en el presente caso, conforme a lo expuesto y a las constancias obrantes en el expediente
administrativo, asÍ como de la investigación realizada sobre la titulaTAGROINSUMOS S.A., se verifica que la
misma cuenta con registros marcarios vigentes en Argentina respecto del signo "AGROINSUMOS",

circunstancia que eüdencia el uso y Ia protección jurÍdica de dicha denominación en dicho paÍs, 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 "AGROINSUMOS,
DONDE TODO ES EXPERIENCLA", Registro N.e 539936, lo que demuestra que la expresión
'AGROINSUMOS'ya ha sido objeto de protección marcaria en nuestro país.---------

Que, teniendo en cuenta los registros mencionados, puede advertirse que la titular cuenta con un
derecho adquirido sobre la denominación en virtud de los registros obtenidos tanto en el extranjero como
en el territorio nacional, y en ese sentido, con el propósito de consolidar y con el propósito de extender la
protección 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 párrafos
precedentes, cabe destacar que los derechos adquiridos sobre una marca registrada en el extranjero no

,todavezqueseencuentranprotegidosennuestro
país en virtud de la aplicación del Convenio de ParÍs ratificado por la República del Paraguay mediante la
Ley N.o 3OOl94.

Que, como se ha mencionado,la Resolución 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
básica, o las caracterÍsticas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo 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 básica o especificaciones técnicas principales de su producto,
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identi
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma
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ResoluciónN"

poR L-A. cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" 152 DE FEcHA 20 DE ENERo DEzoz3 DIcTADA poR LA
DTRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYTTION",
CLASE OI, EXPEDIEN'IE N" IO3247I2O2I, SOLICNADA POR SIDELA SA -..----

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 gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, del cotejo gráfico y fonético entre la marca base de rechazo "PHYTON',
registrada en la clase 01, y la marca solicitada'ffTHON', también de la clase 01, se advierte una eüdente
semejanza, toda vez que ambas denominaciones presentan una estructura prácticamente idéntica,
diferenciándose únicamente por la sustitución de la letra "H" por la 'Y en la segunda posición. En
consecuencia, la similitud existente en los aspectos visualy fonético resulta suscepüble de generar riesgo
de confusión o asociación en el consumidor. La semejanza entre las denominaciones puede apreciarse a

continuació

PYTFION (marca solicitada) y,

PI-ryTON (marca base de rechazo)

Asimismo, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amparan
productos de la misma clase. La solicitada "PYTHON" pretende su registro en la clase 0l para los productos:
"Exclusivamente cintas adhesivas sensró1es a la presión (sensibilizadas).-";mientras que la marca base de

rechazo "PHYTON" se encuentra registrada en la clase 0l para "Todos". 
--------

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada especifica los productos de la clase 0l 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 Resolución N" 25912025, establecen claramente que cuando una
categoría 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 inclusión". En ese senüdo, al considerarse que los productos que identifican son
idénücos, el nivel de exigencia de disüntividad de los signos aumenta.

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el MateriaJ: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 25912025: "La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble idenüdad sino por la ocurrencia de algún grado de
similitud enÚe los signos y los productos a seruicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos
casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. 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 relación con los productos o
servicios especificado,s, e/ uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto,los titulares de
dichas marcas o el ongen comercial de los productos y seruicios designados por las marcas, cuando dicho
vínculo en realidad no existe."t ----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmemb

sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conju¡rtO_'dEn

posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuel

enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclad --------

I Dirección Naciond de Propiedad Intelectual. (2025) Direcli«s para el Exa»ren de Marcas ot Paragual.

htrr¡s //t'trvrlinlr¡i L'ov¡r'/orrrtrl/vl¡t¡rrrrilr!ld indr¡stnrl/rnrrcrs. rlrrr-crricr,r 0iriiciúrt*lcicnal de Prc¡ierlad lntelelu¿l
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ResoruciónNo ffif 4u tr
poR LA cuAL sE coNFIRMA r¿, REsoLUctóN N' r5z DE FEcHA 20 DE ENERo DEzozS DICTADA poR LA
pm¡ccróN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGIsIRo DE LA MARcA'wrHoN',
CIáSE 01, EXPEDIENTE N" IO3247 I2O2L SOLICITADA POR SIDEI-A Sá" _-----.

Asunción, ;1 I ¡,C[ lflE

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SIDELA SA. contra
la Resolución N' 152 de fecha de 20 de Enero de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de Febrero de 2023 se presenta el representante convencional de SIDEIA SA, e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 152 de fecha de 20 de Enero de2023 dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 27 de Abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha O7 de Agosto de 2023 el representante convencional de SIDEIA SA. expresó agravios.

Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de
Septiembre de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 152 de fecha de 20 de Enero de 2023 considera que: "(..) Que la solicitud de
registro de la marca PWHON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada maÍca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominación PHWON Clase I Registro 468763 Titular Riverdor Cory. S.a. [UY]
Comentario; Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la
imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al articulo 6e de la Ley
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" --------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifresta: "(...) Que conceptualmente con
relación a los términos de las marcas en pugna,la palabra'PWHON', significa en inglés;'PITON', que es una
serpiente de gran tamaño gue se alimenta de animales a ,/os que mata por asfixia, rodeándolos con su
cuefpo, al igual que las anacondas. En ingles la pronunciación de PWHON' es'PAISON'. En cambio, la
denominación PHWON' se pronuncia FITON' y es una abreviación de la palabra'PHWOSANITAR', que
significa; FITOSANITARIO', que es un adjetivo que alude a lo que se uincula a prevenir y tratar las diversas
enfermedades que pueden padecer las plantas. Por tanto, las marcas PWHON' y 'PHWON' difieren
radicalmente tanto en su pronunciación como en su sentido conceptual, por lo que evocan ideas
completamente distintas y divergentes en la mente de los consumidores.(...)" ------

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l9S,las marcas son signos que sirven para distingür
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros
como el derecho a constituir una marca.

considerar la
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Resolución*"# 7 'd.{, t?
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" r52 DE FEcHAzo DE ENERo DEzoz3DIcrADApoRLA
PMTCCTÓN DE TVÍARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA "WTTION",
CI.ASE 01, EXPEDIENTE N" IO324712021, SOLICMADA POR SIDEI.A SA. -.-...-

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
"ryTHON' no podrá coexistir con la marca base de rechazo "PFIYTON", con la cual presenta más

semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la naturaleza de los
productos comercializados por ambas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos ge y 2o

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resoluciónapelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

ArL ls

PORTANTO,
Iá DIRECTORA GENEML INTERINA DE IJ6[ PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 152 de fecha de 2O de Enero de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art 2s ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca"PYTHON", clase 01, Acta N'
lO3247l2o2l solicitada a nombre de

ArL3e NOTIFÍQUESE.----------

?Eóf[r7 Ge

..Dhcctión Otner¡l dc ProPilfTd

::Diie«ión l'l ¡cicn rl de P r r¡icd ' i



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V \PROPIEDAD
\+P INTELECTUAL

W hGoBIERNoor.¡. I PARAGpÁI
\l PARAGUAY ] REKUAI

PARAGUAY

Resorución..o7 4 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 537 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 DICIADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ffTTION',
CI.ASE 01, EXPEDIENTE N" IO3249I2O2I, SOLICTTADA 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 gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, del cotejo gráfico y fonético entre la marca base de rechazo "PHYTON",
registrada en la clase 01, y la marca solicitada'PYTHON", también de la clase 0I, se advierte una evidente
semejanza, toda vez que ambas denominaciones presentan una estructura prácticamente idéntica,
diferenciándose únicamente por la sustitución de la letra "H" por la T" en la segunda posición. En
consecuencia, la similitud existente en los aspectos visual y fonético resulta susceptible de generar riesgo
de confusión o asociación en el consumidor. La semejanza entre las denominaciones puede apreciarse a

conünuació

PYTHON (marca solicitada) y,

PI{YTON (marca base de rechazo)

Asimismo, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente ampar¿rn

productos de la misma clase. La solicitada "PYTHON" pretende su registro en la clase 0l para los productos:
"Exclusivamente cintas adhesivas sensrbles a la presión (sensibilizadas) comprendidas en la clase I (UNO)";
mientras que la marca base de rechazo "PHYTON" se encuentra registrada en la clase 0l para "Todos". ----

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada especifica los productos de la clase 0I 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 Resolución N" 25912025, establecen claramente que cuando una
categoría amplia de productos de la marca anterior (en este caso, todos los productos de la clase) incluye
totalmente a los productos específicos detallados por la marca posterior/solicitada, se produce un caso de
"idenüdad total por inclusión". En ese senüdo, al considerarse que los productos que identifican son
idénticos, el nivel de exigencia de distintividad de los signos aumenta.

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 259/2025: "La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de dgún grado de
similirud ente los signos y los productos o setvicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos
casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confiisión. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando loi elementoi y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o
servicios especifrcados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusión en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
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."l

Que, manifiesta el recurrente: "(...)cuenta con una etiqueta propia y alusiva con la
consumidor puede reconocerla directamente(...)", Al respecto, esta Dirección General
elemento figuraüvo incorporado no aporta la capacidad distintiva suficiente para disipar

cual el público
estima que el

analizadas en conjunto en la presente resolución. En efecto, en la eü
denominación "ffTHON'en letras estilizadas, dispuesta en el centro de

I Dirección Nacional de Propiedad Intclecrual. (2025) Direclrices para rl Exumu de A[arcu ut Ptragauy.
httl¡s://t's'v:dinrrDt.gr¡r'.nr'/r¡orLal/v,],'r¡rrxricd¡d-industrirli'l¡,rrcrs drrccrrice:
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Resotución*'ffi 7 d* 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' s37 DE FEcHA 30 DE MAMo DE zoz3 DIcTADA poR
Tá, DIRECCTÓN PE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA OffITION',

CI.A§E 01, EXPEDIENTE N" TO3249 I 202I, SOLICITADA POR SIDELA S.A. -......

Asunción, ll I lel 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SIDELA SA contra
la Resolución N" 537 de fecha 30 de Marzo de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -------------

RESULTA:

Que, en fecha ll de Abril de 2023 se presenta el representante convencional de SIDELA SA, e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 537 de fecha 30 de Marzo de 2023 dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha t9 de fulio de ?O23 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 07 de Agosto de 2023 el representante convencional de SIDELA S"A. expresó agravios.

Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de

Septiembre de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 537 de fecha 30 de Marzo de 2023 considera que: '(..) Que la solicitud de
registro de la marca PWHON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente Denominación PHWON Clase I Registro 4687ó3 Titular Riverdor Corp. S.a. [UY]
Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la
imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artÍculo 6p 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

relación a los términos de las marcas en pugna, la palabra'PYTHON', signifrca en inglés;'PITON', que es una
serpiente de gran tamaño que se alimenta de animales a los que mata por asfrxia, rodeándolos con su
cuelpo, al igual que las anacondas. En ingles la pronunciación de PWHON' es 'PAISON'. En cambio, la
denominación PHWON' se pronuncia FITON'y es una abreviación de la palabra'PHWOSANITAR', 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 PWHON' y 'PHWON' difieren
radicalmente tanto en su pronunciación como en su sentido conceptual, por lo que evocan ideas

completamente distintas y divergentes en Ia mente de los cansumidores.(...)"

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

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora nsiderar la
válidos

Cristaldo
al In!crina

Dirccciúí G Indu¡tri¡l

Dirt¡i!é-n Nrcionrl$

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros

Propudad lnrtlecrual

como el derecho a constituir una marca.
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Resorución*.ffi7 dp ffi
poR LA cuAL sE coNFIRMA L-A RESoLUcTór.¡ N' 537 DE FEcHA 30 DE MAnzo DE zoz3 DICTADA poR
LA DIRECCIÓN OE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "PYTHON",
CLASE OI, EXPEDIENTE N" 103249 I 202I, SOLICITADA POR SIDELA S.A. _. - - -. -

de la representación gráfica de una serpiente verde, cuyos elementos se encuentran integrados a la
composición. No obstante, la presencia de dichos elementos gráficos no resulta suficiente para neutralizar
la semejanza derivada del elemento denominativo preponderante "PYTHON".

marca solicitada

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe
posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas
enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclad

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
"PYTIION" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "PHYTON', con la cual presenta más

semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la naturaleza de los
productos comercializados por ambas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos ge y lo
inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administraüva que corresponde
confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

Art.Ie

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 537 de fecha 30 de Marzo de 2023 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro
lo3249l2o2l solicitada a nombre de SIDELA SA.-

de la marca"PYTHON", clase 01, Acta N'

Art.3e

I ilieil na
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Resorución"0L4 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA L¿, RESoLUcIóN N' BzzDE FEcHA 16 DE MAyo DE zol8, DICTADA poR LA
pnrccróNDEASUNToS N{ARcARIos Lmclosos, ENELEXpEDTENTE DE soLIcITUD DE REGfsrRo DE
I.A MARCA'DB TECNOLOGY, CLASE 9, EXPEDIENIE N' 2768212015, A NOMBRE DE NABIL HUSSEIN
HACHEN.

TECNOLOGÍA, 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 Íntegramente comprendida
dentro de la marca solicitada DB TECNOLOGY con un agregado irrelevante./...En el presente caso, el

elemento protagónico 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 ortográfica, fonética y conceptual./
Debido al excelente prestigio y reconocimiento de la calidad de Ios productos y servicios de mi mandante
(pues la marca DDB cuenta con varios reconocimientos y premios, siendo el más reciente el Premio Eficacia
2018 a la Agencia del año), la confundibilidad con cualquier otra marca ocasionaría un inmenso perjuicio a

sus intereses y a sus derechos adquiridos./... De ser concedido el registro solicitado, el perjuicio que
produciría a mi representada se traduciría en: a) Deterioro de la capacidad distintiva de su marca; b)
Perjuicio por descrédito o asociación indeseable; c) Pérdida de prestigio./ ... Oportunamente dicte
resolución revocando en todas sus partes la Resolución Na 822..."

Que, corresponde a esta Dirección 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 cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión 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
comparación entre marcas denominaüvas debe realizarse considerando el número y la secuencia de las
letras, la posición de los caracteres coincidentes y la estructura general de los signos, evitando efectuar un
examen fragmentado de sus componentes.-----------

Que, debemos notar que, en el presente caso, la marca oponente'DDB'se encuentra conformada por
una única expresión integrada por tres letras, mientras que la marca solicitada 'DB TECNOLOGY" está
compuesta por la sigla "DB" seguida del vocablo'TECNOLOGY'. Si bien ambos comparten las letras uD" / "B',

difieren en su conformación estructural, extensión y composición general, circunstancia que debe ser
apreciada desde la percepción que el consumidor üene de ambas marcas.

Que, desde el punto de vista fonético, ambas denominaciones presentan una coincidencia relevante
en la secuencia sonora "de-be", la cual constituye el núcleo identificador de la marca solicitada. Si bien la
marca oponente incorpora una letra adicional y la solicitada añade el vocablo 'TECNOLOGY", tales
diferencias no eliminan la proximidad fonética derivada del elemento común "DB", especialmente
considerandoqueelconsumidorsueleretenerunrecuerdoimperfectodelasmarcaS.---------.-----.>

Que esta Dirección considera que ambas denominaciones presentan una

dc Prlpicdrd Indusrrirl
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derivada de la presencia del elemento "DB", circunstancia que ha sido debidamente
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Resorución-'-07 4 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A, RESOLUCIÓN N' 822DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR tA,
PMECCTÓN DE ASUNTOS N4ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'DB TECNOLOGY", CLASE 9, EXPEDIENTE N' 2768212015, A NOMBRE DE NABIL HUSSEIN
HACHEN.

Asunción, 20At¡3lC20

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de OMNICOM
INTERNATIONAL HOLDINGS INC., contra la Resolución N' 822 de fecha 16 de mayo de 2018, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 5 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de OMNICOM
INTERNATIONAL HOLDINGS INC., a interponer recurso de apelación contra la Resolución N'822 de fecha
16 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha l6 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 19 de noviembre de 2018, Ia representante convencional de OMNICOM
INTERNATIONAL HOLDINGS INC., expresó agravios el apelante. En fecha 24 de abril de 2019 se corrió
traslado al representante convencional de NABIL HUSSEIN HACHEN, cuya rebeldía fue declarada en fecha

22 de agosto de 2019 por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, fue declarado decaído el

derecho que dejó de usar. En fecha 22 de agosto de 2019 se llamó a Autos para Resolver.-- ---------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que:"(..) Que, haciendo un análisis entre las

denominaciones en pugna de las marcas "DB TECNOLOGY" clase 9 (solicitada) y "DDB", nos damos cuenta
de que existen elementos diferenciadores sufcientes entre ellas. Por lo que seria imposible que ambas
marcas sean objeto de confusión para el público 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 confusión en el público 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 impresión general
distinta e inequivoca de cada una de ellas y las convierte en absolutamente distintas./... Por tanto la
oposición deducida deviene improcedente...\

Que, la representante de OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC., presenta su escrito de

expresión de agravios, manifestando entre otras cuesüones "(...)El solicitante NABIL HUSSEIN HACHEN,

fue declarado en rebeldía por medio de la providencia de fecha 2 de noviembre de 2016, pues, pese a haber
sido debidamente notificado de la oposición presentada en contra de la solicitud de registro de marca, no la

contestó.../(...) tampoco pudo ser probada la distintividad, originalidad o falta de similitud con la marca de

mi mandante, ya que la oposición fue declarada de puro derecho, es decir, no fue ordenada la apertura de

período probatorio.../... Las marcas DB TECNOLOGY/DDB son extremadamente confundibles entre sí, al ser

el elemento principal de la denominación pedida y la marca registrada prácticamente idénücos, por lo que

el público consumidor inmediatamente las asociaría 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

¡dia-Iáfi ela Crisraldr,
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palabra TECNOLOGY no puede ser objeto de cotejo alguno pues dicha palabra



Resorución-ü+4 {,g

POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 822 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE,ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS, EN EL EXPEDIENIE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
I.A MARCA'DB TECNOLOGY, CIASE 9, EXPEDIENIE NO 2768212015, A NOMBRE DE NABIL HUSSEIN
HACHEN.

el cotejo marcario. Sin embargo, la existencia de similitudes entre los signos no resulta, por sÍ sola,
suficiente para impedir el registro pretendido, debiendo apreciarse juntamente con la naturaleza y el grado
de relación existente entre los productos o servicios distinguidos por cada uno de ellos. -------

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en coniunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles" AsÍ, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en Ia presente resolución. -----------

Que, la existencia de marcas similares no basta, por sí sola, para impedir un nuevo registro. Además de
la semejanza entre los signos, es necesario que los productos o servicios que distinguen guarden una
relación tal que el consumidor pueda pensar razonablemente que provienen de un mismo origen
empresarial.- - - - ----- - - - -

Que, en el presente caso, ambas denominaciones presentan cierto grado de semejanza pero la marca
oponente distingue servicios de publicidad, marketing, relaciones públicas y consultorÍa de marcas,
mientras que la solicitud pretende amparar productos comprendidos en la clase 9, los cuales difieren en su
naturaleza, finalidad, utilización y canales habituales de comercialización. En consecuencia, esta Dirección
no considera la conclusión de que el consumidor presumirá un mismo origen empresarial. ------------

Que, en conclusión, esta Dirección General considera que el signo solicitado reúne los requisitos
necesarios para coexistir con la marca oponente, sin generar riesgo de confusión o de asociación en el
público consumidor. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 822 de fecha 16 de mayo de 2018 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DB
TECNOLOGY', clase 9, Expediente. No 2768212015, solicitada a nombre de NABIL

ArL le

HUSSEIN HACHEN,

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución* 07 45
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N" 3048 DE FECHA 5 DE ocruBRE DE 2017 DICTADA poR LA
oIRgccIÓN DE MARCAS EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "NATURALLY
ALMOND Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N' 682t312016, SOLICITADA POR ]EC CONSULTING &
TRADING CO. -.-...-

Asunción, 20400 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de )EC CONSULTING

& TMDING CO., en contra de la Resolución N' 3048 de fecha 5 de octubre de 2017, dictada por la Dirección
de Marcas, y; 

----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de JEC CONSULTING &
TRADING CO., e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N' 3048 de fecha 5

de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 23 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

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 Dirección llama Autos para

Resolver.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,

que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o seruicio de que se trate, o que pueda seryir en el
comercio para califrcar o describir alguna caracterisüca del producto o seruicio., En consecuencia no ha
lugar a lo solicitado(...)". ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)ue, tras Ja lectura y análisis

razonado del primer punto del inciso transcripto más arriba -...que sea nombre genérico....-, mi parte se

agravia deJ hecho que su solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto la
denominación 'NATURALLY ALMOND y etiqueta" escapa a cualquier intento de asimilación a un signo de
los que la ley nómina como "genéricos" por cltanto a simple vista, y sin necesidad de mayores arranques de

locuacidad, salta que lo que mi parte pretende registrar NO ES la sigla NATURALL\ ni la palabra ALMOND
entendidas aisladamente, sino la expresión evocativa compuesta 'NATURALLY'i la cual basamenta su fuerza
distintiva, atributo de especialidad y carácternovedoso en EL CON/UNTO DE LA EXPRESIÓN..(...)" -

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando Ia misma

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que

o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los

el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que la solici
"NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos
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Resorución*"1)7 4 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCTóN N" 3048 DE FECHA 5 DE ocruBRE DE 2017 DICTADA poR LA
oIn¡ccIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURALLY
ALMOND y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N', 682t312¡t6, SOLICITADA POR ]EC CONSULTING &
TRADING CO. -------
internacional, que textualmente describe: "Bebidas no alcoholicas en especial bebidas no lacteas, leche de

almendraL-

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

denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la

denominación "NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se

designa a los productos de la clase 32 del nomenclador internacional.------------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro 'NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA"

representa una creación lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos

visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. ------

Que, esta combinación 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 reqursitos

doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.----------

Que, al respecto, el Dr. )orge 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 afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o características 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

m i s m as propi edades o cara cte rísü cas. " - - - - - - -'

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

Que, la Resolución 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 Ia forma directa,

insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

caracterÍsticas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo 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 básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminente

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar

marca solicitada
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el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma emp
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Resorución""!7 45
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCTóN N" 3048 DE FECHA 5 DE ocruBRE DE 2017 DICTADA poR LA
nlnpcclÓN DE MARCAS EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURALLY
ALMOND y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N' 6821312016, SOLICITADA POR IEC CONSULTING &
TRADINGCO. -------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un srgno que posee las

caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de

las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. --

4ft.19

Art. 2e

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolucrón N" 3048 de fecha 5 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA", clase 32, Acta N" 68213/2016, solicitada a nombre

de )EC CONSULTING &TRADING CO.--------

Art.3e

Nacicnal de
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Resorución." 07 46
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N" 2095 DE FECHA 26 DE NovTEMBRE DE 2018 DICTADA poR
LADIRECCIÓN OE MARCAS ENELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "YO QUIERO
coMPRAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N" 51789120t7, SOLICITADA pOR ALBERTO NUÑcZ
ARELLANO

Asunción,204002026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALBERTO NUÑEZ
ARELLANO. en contra de la Resolución N' 2095 de fecha 26 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 7 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de ALBERTO NUÑEZ
ARELLANO., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 2095 de fecha 26 de

noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 23 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019, el representante convencional de ALBERTO NUÑEZ
ARELLANO. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 18 de octubre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,
que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición:
Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna
con relación a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, se incurre en un
error al alegar que la denominación YO QUIERO COMPRAR es un nombre genérico o designación de Jos

productos comprendidos en la clase 16, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo
n ovedoso (...) " - - - - - - ----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre Ia materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en
ellenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l 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 cartón; productos de imprenta; material de
encuadernación; fotografras; articulos de papeleria y artÍculos de ofrcina, excepto muebles; adhesivos

Nacional de Propitdad Inttlecrual

(pegamentos) de papelerÍa o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas,'
de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de
caracteres de imprenta, clichés de imprenta.
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Resorución*.0 7 4 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'2095 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN NE UENCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YO QUIERO
CoMPRAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N" 5t789121t7, SOLICITADA pOR ALBERTO NUÑEZ
ARELLANO

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 denominación
constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación
"YO QUIERO COMPRAR" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase

I 6 del nomenclador internacional. ------------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "YO QUIERO COMPRAR Y ETIQUETA"
representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos
visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. ------

Que, esta combinación 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 saüsface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva. ---------

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 caracterÍstica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actiuidad que desarrolla su
titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en
el que se basa esta afrrmación es que cualquier peÍsona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o características 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
m is m a s propi ed a des o ca rac teris ti cas. "

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión 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, según Ia búsqueda realizada en el sistema informático de la
Institución, también se encuentran registradas en la clase l6 las marcas: YO ELUO YANBAL, Registro Nro.
4L7187; YO, SI PUEDO, Registro Nro.307796, YO ELIJO;Registro Nro.431494; extremo que demuestra que el
vocablo YO es de uso común en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que
ello afecte la libre competitividad entre los mismos.

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en elArt. 32 inciso h) acerca del
Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia
los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..."

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta difer*¡
deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distiltivldffij'I

!{t': rs-'i,;l'-iri' i..r, t-

.,,''.g.-t'-;
e.,

n Nacionrl de Propiedad Inttlectual
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Resorución..o z 4 6
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 2095 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN OP MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YO QUIERO
CoMPRAR Y ETIQUETA", CLASE t6, EXPEDIENTE N" 5t78912}r7, SOLICITADA pOR ALBERTO NUÑEZ
ARELLANO

Que, la Resolución 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 básica, o las

caracterÍsticas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, Ia solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza báslca o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e rdentificar un producto, línea 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 Dirección 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" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida.

Art. ls

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 2095 de fecha 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2s

ALBERTO NUÑEZARELLANO

Art.3e NOTIFIQUESE.-----------

ORDENAR la prosecución de los trámites de la

QUIERO COMPRAR Y ETIQUETA", clase 16, Acta
solicitud de registro de la marca "YO

N" 51789/2017, solicitada a nombre de

marca solicitada
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Resorución.{¿4 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 IÓ DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "BRASTLIAN
PIZZA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N 3264812019, SOLICITADO POR CLEONICE ISABEL DOS
SANTOS.-.-

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objeüvo es advertir sr la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el me¡cado, tras un análisis desde la ópüca de los eventuales
consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "BRASILIAN PVZAY ETIQUEIA" en la
clase 30, con la marca oponente "BRAZILIAN STEAKHOUSE" registrada en la clase 43.----

BRASILI,AN PIZZA Y ETIQUETA

BRAZTLTAN STEAKHOUSE

(marca solicitada)

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. --------

Que, siguiendo esta línea 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 común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto,los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitaria (717¡.' - - - - - - -

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BRASILLAN PIZZAYETIQUETA" y la
marca oponente "BRAZILIAN STEAKHOUSE', por más que comparten elementos en común 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
Resolución n} 25912025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se
basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los
caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos
denominaüvos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonéüca si el
sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparado.s ltrese el mismo, o lo
sufrcientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para
determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y
acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las

rtna
u sui¡l

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot lÑO: ZOOi lnrtlectual
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Resolución.ffiAt /
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ns l0 DE FEcHA 07 DE ENERo DE zo2o, DISTADA poR LA
PMPCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICTTUD DE REGIS]R'O DE I.A, TVÍARCA "BRASILIAN
PlzzA Y mQUErA" CLASE 30, EXPEDIENTE N' 3264812019, SOLICITADO pOR CLEONICE ISABEL DOS
SANTOS...-

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLEOMCE ISABEL
DOS SANTOS, contra la Resolución Ne l0 de fecha 07 de enero deZOZO, dictada por la Dirección de Marcas,
yi -""-'-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de febrero de 2O20 se presenta el representante convencional de CLEONICE ISABEL
DOS SANTOS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne l0 de fecha 07 de enero de
2020, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha O5 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 2o de octubre de 2020, el representante convencional de CLEONICE ISABEL DOS
SANTOS expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2O2O. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "BRAZILIAN
STEAKHOIJSE, Registrada con el Número 450234 en fecha O9 de noviembre de 2017 a favor de CÉSAR LUIS

QUADRI SANTI, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacÍfica, en c/ases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-
por lo que de conformidad al artÍculo ós de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)...Que,,lasc/ases queamparan
ambas denominaciones son distintas. Mi producto está solicitado en la clase 30 y además su cobertura se
limita exclusivamente a las pizzas, mientras que el antecedente se encuentra registrado en la clase 43...//.. La
protección que se le confrere a una marca registrada es únicamente para las clases en las que fue registrada.
El ütular del antecedente no presentó en la clase i0 su solicitud y además, no opuso oposición a la solicitud
presentada. Por ende, se puede diferir que no tiene problema en que las denominaciones puedan coexistir
pacÍficamente ....//...que si bien las denominaciones coinciden en la uülización de una palabra, debemos
señalar que presentan claras diferencias en cuanto a las desinencias de cada denominación y que esa

p al abra c o existe n co n otro s re gi stro s (... ) " - - - -

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

Que, tal como lo expresa el Art. t de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislaci
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones

(ql,',,,rroid
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poR LA. cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN Ns 10 DE FEcHA oz DE ENERo DEzozo,DIgIADApoRLA
pmrcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITLJD DE REGISTRo DE LA, MARcA "BRASILLAN
ptzzA Y mQUE"tA', CLASE 30, E)(PEDIENTE N" 32U812O19, SOLICITADO POR CLEOMCE ISABEL DOS
&{NTOS.---

Ar[ le

Art.2e

PORTANTO,
I.A DTRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCARIa Resolución N" l0 de fecha 07 de enero de 2020 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
"BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA", clase 30, Expediente l

de registro de la marca
N 3264812019, solicitada a

nombre de CLEOMCE ISABEL DOS SANTOS.->

ArL 3e NOTrFÍQTJESE . - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
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Resorución."$¿4 7
POR LA CUAL SE REVOCA IA RESOLUCIÓN N9 IO DE FECHA 07 DE ENERO DE}O}O,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.A T,fARcA "BRASILIAN
PlzzA Y ETIQUETA" CLASE 30, EXPEDIENTE N'32U812019, SOLICITADO pOR CLEONICE ISABEL DOS
SANTOS....

combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguiente.s sr§nos denominativos contienen algunas sÍlabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéücamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posteriorALEOSAN'(...)".--------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitante "BRASILLAN PIZLA Y ETIQUETA", busca la protección de los pradt¡ctas de la clasg3Q:
"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 así 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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual consütuye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las ma¡cas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una evenhral coexistencia
pacffica entre las mismas.----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es Ia
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 significaüva magnitud, que ambas conüenen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación,
pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
solicitud de autos.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no
de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la reso

'?Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paragnay. Disponible
httns: iu,u,w.dinapi.r.lov.oy4rortal/v3/urouicdatl-industrial/marcas/directriccs drC Indulrrirj

'rÍad I¡relecru

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un s1g1o que posee las
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poR r-A cuAL sE coNFrRlvrA LA RESoLU::ffii;##^ $rprr,. DEzoz4,DrcrADApoRr-A
onecctóN DE ASuNTos lvrARcARIos Lmclosos EN EL ExpEDrENrr pE oposlctóN pRoMovIDo
CONTRA I.A SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA'ESSENCIAL TOP" CLASE 05, ACTA N" 46045/2021,
SOLICITADA POR AGRI TOP SA.--

ocasionaria un perjuicio en la reputación de la marca de mi principal ya que se daria una asociación
indeseable y pérdida de prestigio, es decir, una dilución de su marca"( .).---------

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

En efecto, conforme al principio universalmente aceptado en materia marcaria, la comparación de los
signos disüntivos debe realizarse apreciándose en su conjunto y no mediante el fraccionamiento o
aislamiento de alguno de sus componentes. El consumidor medro no analiza separadamente cada uno de
los elementos que integran una marca, sino que percibe el srgno como una unidad, conservando una
impresión general del mismo. En consecuencia, el examen marcario debe recaer sobre el conjunto de los
elementos denominativos y gráficos que conforman cada signo, eütando descomponer artificialmente las
marcas para fundar un eventual riesgo de confusión. En el siguiente cotejo se puede corroborar las
diferencias gráfica y fonéüca entre las marcas en pugna.--

,ESSENCIALTOP'

,BAUELTOP'

(marca solicitada), y

(marca oponente)

Que es muy importante señalar que el elemento disüntivo predominante es diferente. El componente
que primero percibe el consumidor y que individualiza cada marca es el primer vocablo:----

ESSENCLAL TOP - elemento distintivo: ESSENCIAL.

BALJEL TOP ---+ elemento distintivo: BAUEL.

Aunque ambas comparten la palabra TOP, dicho elemento no posee suficiente fuerza distintiva para
monopolizarse, ya que consütuye un vocablo ampliamente utilizado en el comercio para sugerir
superioridad, calidad o categoría premium de un producto. En consecuencia, la atención del consumidor
se dirigirá principalmente hacia ESSENCLAL y BAUEL, que son claramente diferentes.-

Que, además, los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de
Marcas que textualmente expresa: "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por
un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en
ella que fuesen de uso común o necesario en el comercis». 

--------

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca
solicitada ESSENCLAL TOP ha limitando su cobertura a: "EXCLUSIVI4,MENTE FUNGICIDAS YHERBICIDAS'
de productos comprendidos en clase 5; vemos que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura
de la marca oponente que se encuentra registrada en las siguientes clases;

BALJEL TOP y eüqueta; Medicamentos y suplementos alimenücios incluidos en la clase 5.

BAUEL TOP y eüqueta; Bebidas energizantes incluidas en la clase 32.

BAUEL TOP y eüqueta; Servicios tales como comercialización de medicamentos, suplementos
alimenticios y energizantes de la clase 35.

Que, obra acreditado en autos, además, que existen numerosas marcas concedidas
parrícula ToP coexisüendo pacíficamente en el mercado con la propia marca
circunstancia que evidencia que dicho vocablo no puede ser objeto de apropiación ex
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Resorución."+7 4 ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N" 693 DE FECHA rO DE JULIO DE2O24, DISTADA pOR LA
ompcctóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos EN EL H<pEDIETITE oE opostcróN pRoMovIDo
CONTRA LA SOLICITTJD DE REGISTRO DE LA MARCA'ESSENCI,AL TOP", CIASE 05, ACIA N" 460/¡51202I,
SOLICITADA PORAGRI TOP SA...----

Asunción' 
,2 1 AGo 2o16

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BAUEL TOP S.{..
contra la Resolución No 0gl de fecha 10 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y; --- -- -- - - -- -

RESULTA:

Que, en fecha lI de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BAUELTOP SA.
e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 693 de fecha l0 de julio de2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 28 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024,la representante convencional de BAUEL TOP SA expresó
agravios; dictándose en fecha 09 de diciembre de 2O?4la providencia por la cual se tiene por presentado el

escrito de expresión 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 rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de
la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó
autos para resolver en fecha 17 de julio de 2025.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, ESSENCIAL TOP (marca solicitada) vs. BAUEL TOP
(marca oponente) que si bien la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para
realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, asÍ notamos que, entre las

mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente disünüvidad, en los planos visual, ortográfico,
conceptual y por sobre todo fonético..//..Que, la partícula TOP es de uso común en denominaciones
farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad
sobre palabras o sílabas de uso común..//..Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la
coexistencia de las marcas: TOP OIL Registro n" 567.721, CLE TOP Registro n" 45i.044, TOP TO TOE Registro
n' 530.584, TELE TOP Registro n" 4i7.527. 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 conjunto se puede concluir válidamente que las

marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al
público 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,
por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente(...)".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...)a resolución se apoya en el
argumento de que 'TOP' es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas de la clase 05 y
que, en consecuencia, no puede invocarse exclusividad sobre esta palabra..//..La resolución omite
considerar que, aunque puedan coexisür marcas con elementos comunes, la combinación particular de los
términos en disputa (ESSENCIAL + TOP vs. BAUEL + TOP) presenta una estructura a!W"!"f,
de inducir error en consumidores habituales ..//..nn efecto, la
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CONTRA LA SOLICITUD DE REGIS'IRO DE I.A MARCA "ESSENCI,AL TOP', CLASE 05, ACTA N" 46045/202I,
SOLICITADA PORAGRI TOP SA.--

titular. En consecuencia, la valoración de la distintividad debe recaer sobre la configuración global de cada
signo y no sobre un elemento de uso común cuya capacidad individualizadora se encuentra naturalmente
atenuada.--

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

Art.le

ArL 2e

Art.3e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S U ELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 693 de fecha l0 de julio de2024 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liügiosos.--

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ESSENCIAL
TOP', clase 05, Acta N" 46U512O21. solicitada a nom

NOTIFÍQUESE por Cédula. ----------¡--::
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médico; preparaciones quimicas de uso sanitario; insecticidas; germicidas; fungicidas; repelentes de
insectos; herbicidas; antisépticos; complementos alimenticios para animales; pañales para animales de
compañía...". En cambio la adversa protege solo: Exclusivamente INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y
FU N G IC r DAS.',(...) - - - - - - -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ia procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el,q.rt. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para disünguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el
derecho a consütuir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje Ia visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO' en la Clase 5 y la marca base de rechazo
"SUMMITBOXTS'Clase 5.

Que, del estudio de las actuaciones administrativas se advierte que la resolución recurrida
fundamenta el rechazo exclusivamente en la coincidencia del vocablo -SUMMIT", concluyendo que ambas
denominaciones resultarían casi idénticas, sin efectuar el análisis comparativo que exige Ia doctrina y la
jurisprudencia marcaria, según las cuales el juicio de confundibilidad debe realizarse considerando la
impresión de conjunto que producen los signos, apreciando simultáneamente sus elementos
denominativos, gráficos, fonéücos y conceptuales, asÍ como la naturaleza de los productos o servicios que
identifican.

Que, en tal sentido, esta Dirección considera que la comparación de los signos no puede limitarse al
aislamiento de uno de sus vocablos integrantes, sino que debe recaer sobre la configuración marcaria en su
totalidad, conforme al principio de apreciación global universalmente aceptado en materia de Derecho
Marcario.

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno
traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro
"Confusión de Marcas' explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el
único signo que campone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no
necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles.'d En el presente caso, vemos que el hecho de
compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún, teniendo en cuenta
los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución. -----------

Que, en ese sentido, asiste razón a la
A-quo se limita prácticamente a advertir la

recurrente cuando sostiene que el análisi§,,
presencia común del término

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas'Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Asunción, 2 1 AG0 ll?fr

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Ia firma
SUMITOMO CORPORAflON, contra la Resolución Ns 94 de fecha ZZ de Enero de 2021, dictada por la
Dirección de Marcas, y;.------------

RESULTA:

Que, en fecha O6 de Marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma
SUMIIOMO CORPORAflON, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 94 de fecha
22 de Enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 05 de sepüembre de 2024, el representante convencional de la firma SUMITOMO
CORPORATION, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 09 de septiembre de 2024.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución 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 búsqueda
de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de Ia marca "SIJMMIT BOX
TS', registrada con el número 493927 en fecha 15 de Octubre de 2019 a favor de TECNOMW 5.A.,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6" de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) "Como podemos notar con
facilidad, el análisis que deriva en la resolución recaída en el caso de autos carece absolutamente de
fundamentos válidos y se aparta por completo de los principios básicos 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 visión de conjunto.' ....'El cotejo debe realizarse con una visión sintéüca de conjunto,
en su integridad, de forma sucesiva y no simultánea, colocándose el juzgador en la situación de los
eventuales consumidores, procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca su asociación
con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista." ... "una marca no debe ser mecánicamente
desintegrada en sus vocablos componentes a frn de comparar cada palabra componente de una marca con
cada palabra componente de la marca confrontada; la disección 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 impresión general y persistente que
estas denominaciones globalmente contempladas producen en el consumidor correspondiente-"..."Cabe
resaltar que SUMMIT AGRO, es un nombre comercial, y está protegido por nuestra ley de marcas, en el Art.
72...', " ...vemos la diferencia entre los productos de mi mandante que busca protege¡y
farmacéuticas; preparaciones veterinarias; agentes contra parásitos;
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categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas comparten la misma
clase del nomenclador intemacional, pero los productos por ellas amparados son diferenciables.

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY"z señalan cuanto
sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasifrcado 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 podrá determinar que en ciertos casos podrán
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren
clasificados en la misma clase(...)"."

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significaüva magnitud, que ambas conüenen elementos diferenciadores y en su

conjunto, son disÍmiles, originales y disünüvas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir
pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión
final a la que ha arribado elA-quo.

Que, asimismo, corresponde valorar que la denominación "SUMMIT AGRO" mantiene una estrecha
vinculación con la idenüdad corporativa de la firma solicitante SUMITOMO CORPORATION, constituyendo
una marca coryorativa derivada y utilizada internacionalmente para identificar su división de negocios
dedicada al sector agrÍcola. En consecuencia, no se trata de una denominación arbitraria, sino de un signo
que responde a la estructura comercial y a la estrategia global de identificación empresarial desarrollada
por su legítimo titular.------

Que, dicha circunstancia constituye un elemento jurídicamente relevante dentro del análisis de
registrabilidad, por cuanto refirerza el carácter disünüvo del signo solicitado y permite al consumidor
idenüficar inequívocamente el origen empresarial de los productos. En tal senüdo, la vinculación objetiva
entre la marca 'SUMMIT AGRO' y la identidad comercial de SUMITOMO CORPORATION, apreciada
conjuntamente con las diferencias gráficas y la distinta cobertura de productos, excluye razonablemente la
existencia de riesgo de confusión o de asociación 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 Dirección considera que es un signo que posee las
caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
I.¿, DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le REVOCAR la resolución Ns 94 de fecha 22 de enero de2OZl
de Marcas.

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual @fNAPI), Dircctrices para el cxamen de nurcas en Paraguay, p.230.
hllnc ,u,rvrv ¡linrr¡i uov nvlr¡orf¡l/vl/rrr¡rnierl¡d-indllsrrirl/m;rrcr§./¡lirr'('rri, ,'s
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examen comparativo integral de las marcas confrontadas, metodología que resulta incompaüble con los
principios universalmente aceptados del Derecho Marcario, según los cuales el consumidor no percibe los
signos mediante una descomposición analítica de cada uno de sus elementos, sino que los identifica por la
impresión global que éstos generan en su memoria.-----------

Que, precisamente por ello, el examen comparaüvo 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, composición y significado
suficientemente diferenciados para individualizarse autónomamente dentro del tráfico comercial.-

Que, en efecto, mientras el antecedente registral se encuentra conformado por la expresión
'SUMMÍT BOX TS', integrada por tres vocablos que conforman una denominación compleja, la solicitud
objeto de autos consiste exclusivamente en la denominación "SUMMITAGRO', integrada por dos vocablos
cuya estructura fonética, conceptual y denominativa resulta claramente distinta.----

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 pronunciación, sonoridad y cadencia claramente diferenciables.---------

Que, igualmente, desde el punto de vista conceptual, la denominación "SUMMIT AGRO' evoca
inmediatamente Ia actividad agrícola, circunstancia derivada de la incorporación del vocablo 'AGRO",
mientras que la denominación "SUMMI BOX TS" carece de dicha evocación conceptual, transmitiendo al
consumidor una idea completamente distinta.--- - --- -----

Que, en consecuencia, la coexistencia parcial del término'SUMMII no resulta suficiente, por sÍ sola,
para concluir la edstencia de confundibilidad marcaria, pues admiür dicha tesis equivaldúa 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 análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "SUMMIT
AGRO" pretende obtener la cobertura de los p¡aduclalde la slase-!, presentando su solicitud con la
siguiente descripción: "...Preparaciones farmacéuticas; preparaciones veterinarias; agentes contra parásitos;
parasiücidas; adyuvantes para uso médico; preparaciones químicas de uso sanitario; insecücidas;
germicidas; fungicidas; repelentes de insectos; herbicidas; antisépticos; complementos alimenücios para
animales; pañales para animales de compañia...". Mientras que, la marca base de rechazo "SUMMITBOXTS"
posee el registro N" 493.927 para productos de la ClaSe-l del nomenclador internacional, para la cobertura:
Exc lu s iva mente I N S E CTI C I DAS, H E RB I C I DAS Y FU N G I C I DAS.': - - - - - - -

Del análisis 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
específico, diferente a la marca solicitada, dentro de la clase l.-------------

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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principi les, el

nala

t¡a
rdad Indusrrial
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de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues,

l'm¡ieirrl l¡lelccrual
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DIRECCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SoLIcmUD DE REGISTRo DE I.A N,dARcA "SUMMIT
AGRO" CLASE 5, EXPEDIENTE NO 20125492, SOLICITADO POR SUMTTOMO CORPORANON......--..

ORDENAR la prosecución de trámites de la
"SUMMIT AGRO", clase 5, Expediente N"
SUMITOMO CORPORANON.---

ArL 3e NOTTFfQUESE .----------

solicitud de registro de la marca
20125492, solicitada a nombre de

r/ dc Propicdad

alde lrcpicdad 
J
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DIRECCIÓN DE }VIARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA "SUMMIT
AGRO", CLq,SE 35, EXPEDIENTE N" 2012549I, SOLICNADO POR SUMITOMO CORPORANON.-..---.---

presentación de productos al público; 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; tramitación administraüva de pedidos de compra; suministro de información y
asesoramiento comercial al consumidor en la selección de productos y servicios; servicios de venta
minorista o mayorista de productos químicos industriales; servicios de venta minorista o mayorista en
relación con productos químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; servicios minoristas o
mayoristas en relación con preparaciones reguladoras del crecimiento de las plantas; servicios de venta
minorista o mayorista de fertilizantes....". En cambio la adversa protege solo: Exclusivamente
FE RTI LI ZANTES.', (... ) - - - -

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el

derecho a consütuir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO" en la Clase 35 y la marca base de rechazo
"SUMMITBOXTS" Clase l.

Que, del estudio de las actuaciones administrativas se advierte que la resolución recurrida
fundamenta el rechazo exclusivamente en la coincidencia del vocablo 'SUMMIT', concluyendo que ambas
denominaciones resultarÍan casi idénticas, sin efectuar el análisis comparativo que exige la doctrina y la
jurisprudencia marcaria, según las cuales el juicio de confundibilidad debe realizarse considerando la
impresión de conjunto que producen los signos, apreciando simultáneamente sus elementos
denominaüvos, gráficos, fonéticos y conceptuales, asÍ como la naturaleza de los productos o servicios que
identifican.

Que, en tal sentido, esta Dirección considera que la comparación de los signos no puede limitarse al
aislamiento de uno de sus vocablos integrantes, sino que debe recaer sobre la configuración marcaria en su
totalidad, conforme al principio de apreciación global universalmente aceptado en materia de Derecho
Marcario.

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno

"Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho
único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en
necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."¡En el presente caso, ft

!,'
I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en
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Asuncron' 
ll AGü ?fi?6

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma
SUMfIOMO CORPORAflON, contra la Resolución Ns 95 de fecha ZZ de Enero de 202I, dictada por la
Dirección de Marcas, y;.-----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma
SUMITOMO CORPORATION, e inte¡pone Recurso de Apelación en conka de la Resolución Ns 95 de fecha
22 de Enero de2O2l, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 03 de sepüembre de 2024 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 05 de sepüembre de 2024, el representante convencional de la firma SUMITOMO
CORPORAflON, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 09 de setiembre de 2024.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de la marca "SUMMIT
AGRO" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 35. Que habiendose realizado la búsqueda
de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT BOX
TS", registrada con el número 494025 en fecha 15 de Octubre de 2O19 a favor de TECNOMYL 5.A,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifrca, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al aftÍculo 6" de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiestai "(...) "Como podemos notar con
facilidad, el análisis que deriva en la resolución recaída en el caso de autos carece absolutamente de
fundamentos válidos y se aparta por completo de los principios básicos 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 visión de conjunto.' ....'El cotejo debe realizarse con una visión sintética de conjunto,
en su integridad, de forma sucesiva y no simultánea, colocándose el juzgador en la situación de los
eventuales consumidores, procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca su asociación
con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista.' ... "una marca no debe ser mecánicamente
desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca can
cada palabra componente de la marca confrontada; la disección minuciosa de las marcas e/2 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 impresión general y persistente que
estas denominaciones globalmente contempladas producen en el consumidor conespondiente."..."Cabe
resaltar que SIJMMIT AGRO, es un nombre comercial, y está protegido pornuestra ley de marc,
72...", " ...vemos la diferencia entre los productos de mi mandante que busca proteger: S-gffilt
de importación-exportación; asistencia en la dirección de negocios; promoción
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Resolución&i?+ 
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POR I-A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 gS OhIFÉCHA I|DEENERO DE 2O2I DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE N,IARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE REGISIRO DE I.A MARCA "SUMMIT
AGRO', C[á.SE 35, EXPEDIENTE N' 2012549I, SOLICNADO POR SUMMOMO CORPORANON.-..-.-..--

Del análisis de coberturas se concluye que existe diferencias entre los productos amparados, mientras
que la solicitada abarca serv¡cios diversos, la marca base del rechazo a sido otorgada para un producto
especÍfico, diferente a la marca solicitada, dentro de la clase l.-------------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en ürtud del ert. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada

sohcitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios firndamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas se hallan comprendidas
en clases diferentes del nomenclador intemacional, y los productos y servicios por ellas amparados son
diferenciables. -- - -- - -

Que, al respecto las 'DIREC?'R1CES PARA EL EXAMEN DE MARCASENPARAGIJAYú señalan cuanto
sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasifrcado en una clase determinada debe
siempre sopesarse con otros factares para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o
servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán
coexistir en el registro marcas similares para productos distintos (...)".----

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significaüva magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su

conjunto, son disÍmiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir
pacÍficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión
final a la que ha arribado el A-quo.

Que, asimismo, corresponde valorar que la denominación "SUMMIT AGRO" manüene una estrecha
vinculación con la idenüdad co¡porativa de la firma solicitante SUMITOMO CORPORATION, consütuyendo
una marca corporativa derivada y utilizada internacionalmente para identificar su división de negocios
dedicada al sector agrícola. En consecuencia, no se trata de una denominación arbitraria, sino de un signo
que responde a la estructura comercial y a la estrategia global de identificación empresarial desarrollada
por su legítimo titular.------

Que, dicha circunstancia constituye un elemento jurÍdicamente relevante dentro del análisis de
registrabilidad, por cuanto refi.rerza el carácter disünüvo del signo solicitado y permite al consumidor
idenüficar inequÍvocamente el origen empresarial de los productos. En tal sentido, la vinculación objetiva
entre Ia marca 'SUMMIT AGRO' y la identidad comercial de SUMITOMO CORPORATION, apreciada
conjuntamente con las diferencias gráficas y la distinta cobertura de servicios, excluye razonablemente la
existencia de riesgo de confusión o de asociación 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 Dirección considera que es un si

caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no enc
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar Ia

'? Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dhectrices para el examen de ¡narcas en Paraguay, p. 230
https: ','rvwrv.di¡rapi. qov. oyloortal/vJ/propicdad-i ndustrial/rnarcas/dircctrice-s
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Resorución."*ll - 0poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctót{ Ns 95 DE rscll{zi pE EnEño DE zozt DrsrADA poR r-A
nmrcclóN DE MARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "suMMIT
AGRO', CLASE 35, EXPEDIENTE N'2012549I, SOLICIIADO PORSUMTTOMO CORPORANON........--

compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún, teniendo en cuenta
los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución. -----------

Que, en ese senüdo, asiste razón a la recurrente cuando sostiene que el análisis efectuado por el
A-quo se limita prácticamente a advertir la presencia común del término "SUMMIT, sin desarrollar un
examen comparativo integral de las marcas confrontadas, metodología que resulta incompatible con los
principios universalmente aceptados del Derecho Marcario, según los cuales el consumidor no percibe los
signos mediante una descomposición analÍüca de cada uno de sus elementos, sino que los identifica por la
impresión global que éstos generan en su memoria.-----------

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, composición y significado
suficientemente diferenciados para individualizarse autónomamente dentro del tráfico comercial.-

Que, en efecto, mientras el antecedente registral se encuentra conformado por la expresión
'SUMMIT BOX TS', integrada por tres vocablos que conforman una denominación compleja, la solicitud
objeto de autos consiste exclusivamente en la denominación 'SUMMITAGRO', integrada por dos vocablos
cuya estructura fonética, conceptual y denominaüva resulta claramente distinta.----

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 pronunciación, sonoridad y cadencia claramente diferenciables.---------

Que, igualmente, desde el punto de vista conceptual, la denominación "SUMMIT AGRO' evoca
inmediatamente la acüvidad agrícola, circunstancia derivada de la incorporación del vocablo 'AGRO,,
mientras que la denominación "SUMMIT BOX TS'carece de dicha evocación conceptual, transmitiendo al
consumidor una idea completamente distinta. --- - --- ----- -

Que, en consecuencia, la coexistencia parcial del término'SUMMIT no resulta suficiente, por sí sola,
para concluir la existencia de confundibilidad marcaria, pues admitir dicha tesis equivaldrÍa 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 análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "SUMMIT
AGRO" pretende obtener la cobertura de los servicios de la clase 35. presentando su solicitud con la
siguiente descripción "...Servicios de agencias de importación-exportación; asistencia en la dirección de
negocios; promoción de ventas para terceros; presentación de productos al público; setyicios de
abastecimiento para terceros (compra de productos y seruicios para otras personas); suministro de espacios
de venta en lÍnea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitación administrativa de
pedidos de compra; suministro de información y asesoramiento comercial al consumidor en la selección de
productos y servicios; servicios de venta minorista o mayorista de productos químicos industriales;
servicios de venta minorista o mayorista en relación con productos quÍmicos para uso en agricultura,
horticultura y silvicultura; servicios minoristas o mayoristas en relación con preparaciones reguladoras del
crecimiento de las plantas; servicios de venta minorista o mayorista de fertilizantes..."
marca base de rechazo "SUMMII BOX TS" posee el registro N'494025 para

i.,ii,,ffiNU
girr:,,:Ñ**{c lrr,¡rr\!

§3,rram.lio-"}l

nomenclador internacional, para la cobertura: Exclusivamente FERTILIZANTES". ---
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Resorución."$7 5 0
PoR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUctóN Ne 95 DE FEcHA zzDE ENERo DEzozt DICTADA poR LA
PMECCTÓT.¡ DE T{ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITIJD DE REGISTRo DE LA N,fARcA "SUMMIT
AGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 2Ol2549I, SOLICTIADO POR SUMTTOMO CORPORATION......-....

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le REVOCAR la resolución Ns 95 de fecha 22 de enero de 2O2l dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"SUMMff AGRO Y ETIQUETA', clase l, Expediente N" 20/25491, solicitada a nombre

Arr.3s NOTTFfQUESE.----------

r 6f Ikiil,lc propie"dil
.llrric¡rj 

dep¡ciicdad I

g.
rsr¡iel
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ResoluciónN'

poR L-A cuAL sE REVocA I.l RESoLUcTóN N' 446DEFECHA 13 DE N,fAnzoDgzoz3, DISTADA poR LA
onecclóN DE tt{ARcA,s, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LAMARcA'TRADEIvIARK
ROYALE Y mQUE',tA, CLASE 4r, EXPEDIENTE N' 78681/2021, SOLICTTADO pOR GUILLERMO
GTMENEZ.-

corroborar a través de las diversas concesiones de marcas otorgadas por la
DrNAP|.(...)

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

Que, tal como lo expresa el Art. t de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye Ia denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho carácter 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 denominación consütuye la designación usuai de los servicios que solicita

Que, la marca ha sido solicitada para amparar servicios de la clase 4l del nomenclador internacional,
la cual comprende'."Academias Ieducación]; agencias de modelos para attistas: clases de mantenimiento frsico; coaching Iformación];
enseñanza de gimnasia; explotación de casinos [juego]; información sobre actividades de entretenimiento; información sobre actividades
recreativas; organización de bailes; organización de competiciones deportivas; organización de concursos [acüvidades educativas o
recreativasl; organización de concursos de belleza; organización de desfiles de moda con fines recreativos; organización de espectáculos

[servicios de empresarios]; organización de exposiciones con fines cultu¡ales o educativos; organización de frestas y recepciones;
organización y dirección de conciertos; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de talleres de formación;
producción de espectáculos; producción de programas de radio y televisión; producción musical: programas de entretenimiento por radio;
programas de entretenimiento por televisión; publicación de libros; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato
electrónico; representaciones teatrales; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo: servicios de
arDstas del espectáculo: servicios de clubes noctwnosIentrctenimiento]; servicios de discotecas; seryicios de entretenimiento; servicios de
estudios de cine: se¡rcros de estudios de grabación; servicios de karaoke; sewicios de preparador fisico personal [mantenimiento frsico];

servjcros fotográficos". En ese sentido, tenemos que en la denominación 'TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA"
no se menciona a ningún 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 logoüpo mixto, integrado por un elemento
denominativo y diversos elementos gráficos ornamentales, en su impresión general, ellogoti
una percepción de disünción, presügio, exclusividad y calidad superior, derivada princi
combinación del término "Royale", Ia representación de la corona y la utilización de
fondo oscuro.

Rf,IIE
rJ¿
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' 446 DE FEcHA 13 DE MAnzo DE zoz3, DIcrADA poR LA
pmpcctóN DE tvfARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE Iá N{ARcA "TRADEIvIARK
ROYALE Y ETIQUETA',, CLASE 4t, EXPEDIENTE No 7868U2O2t, SOLICIIADO POR GUILLERMO
GIMENEZ.-

Asunción' 21 AGo 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUILLERMO
GIMENEZ, contra la Resolución N'446 de fecha 13 de marzo de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-

RES ULTA:

Que, en fecha 0l de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de GUIII ERMO
GIMENEZ e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución N" 446 de fecha 13 de
marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 07 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 22 de febrero de 2024, el representante convencional de GUILLERMO GIMENEZ
expresó agravios. Esta Dirección üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 27 de febrero de2O24.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) ésta Dirección 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 designación del producto o
senticio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio., La denominación se considera descripüva y sin distinüvidad alguna con relación a los
productos que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado".-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta'. "(...) ...La prohibición solo rige si se

pretende registrar el signo genérico como único signo marcario. Nada impide en cambio, que este integre
un conjunto, que, considerado en su totalidad, no sea genérico o descriptivo y tenga capacidad
disüntiva..//..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 más
aniba, motivo por el cual la evaluación en el conjunto de la denominación debe realizarse conforme los
criterios mencionados...//..Es más que obvio que no existe en ningún lugar del mundo servicios de la clase

41 cuyo nombre contenga las palabras TRADEMARK ROYALE como denominación natural y necesaria,
razón por la cual no puede ser considerada como designación descriptiva ..//..No podemos dejar de
mencionar que, la marca 'TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA'fue solicitada de manera MIXTA, cuyo
principal elemento diferenciadar es la ETIQUETA, que caracteriza a la marca realizando a la misma a través
de un conjunto de elementos que hace referencia a la combinación y distribución de los colores, imágenes,
tipografia y construcción de la etiqueta en sÍ, otorgándole distintividad, originalidad y navedad a la marca
..//..Esto es por citar algunas de las marcas que han sido registradas a lo largo de los años,

con distintos titulares, razón por la cual consideramos que se cometeria
TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA'fuese rechazada existiendo sufrciente J

/ases,



Resorución*"+y $ X
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N" 4p¡6DE FECHA 13 DE MAMODEaOa3, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "TRADEMARK
ROYALE Y ETIQUEXA", CLASE 41, EXPEDIEN]E N' 7868U2021, SOLICITADO pOR GUILLERMO
GIMENEZ.-

Que, estos elementos aportan distintividad que aleja el carácter genérico de los vocablos que
componen la denominación y bien podrÍa calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose
cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-------------

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 caracterÍstica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocaüvas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier peÍsona tiene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o caracterÍsticas 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 o características."-------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si

existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el
sistema informático de la Insütución, 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

senüdo se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra
intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general.----------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo
con características 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 resolución recurrida
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nombre de GUILLERMO GIMENEZ. - - - - -- - -

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UE LVE:

REVOCAR la Resolución N' 446 de fecha 13 de marzo de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"TRADEMARK ROYALE Y ETIQLJETA", clase 41, Acta No. 7868U2021, solicitada a

Art.le

Art.2s



DIRECCIóN NACIONAL DE

.f ^\ GOBIERNODET- I PARAGUÁI
Wd penecuAY I nxuÁl,É-,tr pRopIEDAD

\Id INTELECTUAT
PARAGUAY

Resorución."-CI7 5 2
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' 6szDE FECHA 19 DE ABRIL DEzozz, DISIADA poR LA
omrcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA'TEcNo
spARK", CI.ASE 09, EXPEDIENTE No 4t6%l202t, SOLICIIADO pOR TECNO TELECOM G{tO
LIMITED...

Que, corresponde a esta dependencia adminlstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criteno que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada'TECNO
SPARK Y ETIQUETA' frente a las marcas previamente registradas "TEKNO", Corporación El Rosado S.A.

[EC], y "SPARK', Titular Corporación Leandro Bortolato [PY]. Los términos TECNO y SPARK poseen un
carácter evocaüvo en relación con productos tecnológicos, por lo que gozan de un ámbito de protección
más limitado. La combinación de ambos vocablos genera una impresión visual, fonéüca y conceptual
propia, disünta de la marca TEKNO y de la marca SPARK consideradas individualmente. El consumidor
percibirá el signo como una expresión única, integrada por dos vocablos que generan una identidad propia;
la combinación TECNO SPARIC crea una nueva unidad conceptual. como una sola marca, por lo que la
jurisprudencia comparada ha señalado reiteradamente que la unión de dos términos puede generar un
signo suficientemente diferenciador cuando el conjunto posee identidad propia.------

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertos elementos en su conformación, dichos
elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y
dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. Ello se

corrobora en el siguiente cotejo:

TECNO SPARKY mQUETA

TEKNO

SPARK

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

(marca base de rechazo)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonéüca si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fi¡ese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominaüvo son sus letras y silabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas
comunes reuiste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los sigui,
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior
posterior ALEOSAN t (...)". - - - - - - - - - -

¡ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directriccs paru el examen de marcas en Paraguay,pp.147 y 266 .

hltps:ii www.dinapi.sov.oyi¡rortal/vi/propicdad-industria l/marcas/dircctriccs
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Resorución."{7 5 2
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N'652 DE FEcHA 19 DE ABRIL DEzozz, DIgTADA poR LA
onpcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGIsTRo DE LA MARcA 'TEcNo
SPARK", CLq,SE 09, EXPEDIENTE No 4t6%l202t, SOLICITADO pOR TECNO TELECOM (HK)
LTMITED...

Asunción, 21 ¡.00 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma TECNO
TELECOM (HK) LIMITED contra la Resolución N' 652 de fecha 19 de abril de2O22, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma TECNO
TELECOM (HK) LIMIED e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 652 de fecha 19 de abril
de2022, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 18 de octub re de 2l22fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto --------------:

Que, en fecha 26 de octubre de 2022, el representante convencional de TECNO TELECOM (HK)
LMITED expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 0l de marzo de
2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-1801811

Denominación TEKNO Clase 9 Registro 465659 Titular Corporación El Rosado S.A. [EC]. Expediente
2020'2045285 Denominación SPARK Clase 9 Registro 528272 Titular Corporación Leandro Bortolato [PY]
Comentario: Que todas las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacifrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) ..Que, como es iabido el análisis de
las marcas se debe efectuar de acuerdo a una visión de conjunto de las mismas y no tan solo considerando
elementos aislados, razón por la cual todos los detalles o elementos deben de tenerse en cuenta
consumidor ..//..Gramaticalmente, la marca solicitada en cuestión se compone de dos palabras 'TECNO

SPARK', mientras que las marcas antecedentes... fueron presentadas como 'TEKNO' y 'SPARK'... La
combinación de 'TECNO SPARK' es inusual y no describe ninguna caracteristica de sus productos
solicitados y üene al menos un carácter disünüvo de nivel normal para su conjunto. La pronunciación de
las mismas son totalmente diferentes... el ELEMENTO FONÉTICO se constituye en otro punto
diferenciador..//..U¡ principal es propietario legal tanto de la marca 'TECNO SPARK y etiqueta'como así
también de la marca 'TECNO y etiqueta', contando con varios registros concedidos en el extranjero..//..En
virtud del uso y la promoción, la marca de mi comitente continúa extendiéndose alrededor del mundo, ha
adquirido una considerable reputación en el comercio y se convirtió en una marca muy conocida..//..En
vista a esta situación resulta errónea Ia apreciación de que la solicitud de registro de mi representada pueda
causarle riesgo de confusión a las marcas óase de antecedentes, puesto que la misma
elementos que la disünguen de aquella y con seguridad estas pueden coexisür
mercado consumidor (... )". - - - - - - -

del
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Resolución-'i-Z 5 2
POR I.A, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 652 DE FECHA 19 DE ABRIL DE2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE I-A MARCA "TECNO
spARK", CLASE 09, EXPEDIENTE No 4t6%l202t, SOLICITADO POR TECNO TELECOM (HK)
LIMITED...

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -- --- ----- - -

Art. le

Art.2e

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 652 de fecha 19 de abril de2O22 dictada por la Dirección
de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TECNO
SPARK Y ETIQUEIA", clase 09, Expediente No 416841202l, solicitada a nombre de

TECNO TELECOM (HK) LIMrIED.-- - -- -- - - -.-

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

lJircccióñencr¡iETr
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POR I.A CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N'652 DE FECHA 19 DE ABRIL DE2022,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENIE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA
SPARK" CIáSE 09, EXPEDIENTE NO 416841202I, SOLICM]ADO POR TECNO

DICTADA POR LA
lvfARCA "TECNO
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LTMITED.-.

Que, de Ia comparación se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende
tampoco tendrán una pronunciación 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 público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por
otras similitudes gráficas 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
confusión en el consumidor.

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita'TECNO
SPARKY ETIQUETA", coincide con la razón social de la firma solicitante, TECNOTELECOM (HK) LIMffiD.
En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma
propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especÍficamente en su
Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurÍdicas vinculadas a é1. ---------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección
desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: 'El nombre comercial podrá
estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social
adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada acüvidad comercial, y
consütuye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley".Por otro lado,
el artículo 75 especifica que: "El titular de un nombre comercial tendrá 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 confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un
aprovechamiento indebido del presügio 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 cuestión persigue la
protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca
solicitada ha limitando su cobertwaa: "Dispositivos de memoria de computadora; Computadoras portátiles;
Teléfonos móviles; correas para teléfonos móviles; Aparatos telefónicos; Fundas para teléfonos inteligentes;
Teléfonos inteligentes; Armarios para altoparlantes;Auriculares; Micrófonos; Cámaras [fotografía]; Palos de
selfie (monopodos sostenidos en la manol; Conexiones para lineas eléctricas; BaterÍas eléctricas" de
productos comprendidos en clase 9. Además la marca solicitada cuenta con una eti una
identidad üsual y diferenciación compeütiva por lo que el registro solicitado v
novedad.---

TECNO

sPARK
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'7OO DE FECHA 22DE IT.JLIO DE 2019, DICTADA pOR LA
OTRECCTÓN DE \,IARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD OE NPGISTRO DE I.A MARCA "REVISTA
VIVE BIEN Y mQUEIA", CLASE 41, EXPEDIENTE N' 31026/2018, SOLICITADO pOR SANATORIO
BRITANICO SA_..--...

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
sentido, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos de Ia marca solicitante "REVISTA VIVE BIEN Y
ETIQUEIA" frente a la marca base de rechazo "\IVIRBIEN ESVIVIREN MOVIMIENTO", se advierte que que
a pesar de que ambas comparten los vocablos "VIVENIVIR" y "BIEN", en la extensión de su conjunto ambas
son completamente diferentes.-

REVISTA VTVE BIEN Y ETTQIJE'TA

VIVIR BIEN ES VMR EN MOVIMIENTO

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno
traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro
"Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar el
único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no
necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.a Así las cosas, vemos que el hecho de
compartir un elemento, en este caso "VIWVTWR" y 'BIEN', no basta para inclinar la balanza a favor del
rechazo, más aún, teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en conjunto en la
presente resolución.

Que, desechando el análisis fonéüco-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 'VTVIR BIEN ES VTVIR EN MOVIMIENTO" posee el registro N'449014 en la clase 4I con la
siguiente descripción de Sg¡yicigs:"Publicaciones y servicios educaciones en el área de la salud, el ejercicio
y la nutrición"; mientras que la marca en trámite de registro "REVISTA VIVE BIEN Y ETIQLJETA" solicita en
la misma clase la cobertura de: "Serr'cios de entretenimiento de personas, educación, organización de
seminarios, simposios, conferencias, congresos, talleres de información y otras actividades relacionadas
con la educación 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 caracterÍsücas distintas, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su
uso y público destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión,
dado que los servicios no compiten entre sí, y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.------------

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAYú señalan cuanto
sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase
siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entie
servicios en un ceso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ci
coexistir en el registro marcas similares para productos disüntos, aún cuando estod se

' Sánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción.2013.
2 Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DÍNAPI), Directrices ptra el etamen de morcas en P¿traguay,p.230. Disponible en:
https: i¡rnvrv.dinapi. uov.oy. ponal/v3/uro¡ricdad-industrial/r.n¿rcas/tlircclriccs
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N'7oo DE FEcHA zzDE Jt LIo DE 2019, DICTADA poR LA
pmrccróN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD pE nEGIsrRo DE LA MARcA "RR/ISTA
vIvE BIEN Y ETIQUETA',, CLASE 41, EXPEDIENTE N" 31026/2018, SOLICITADO POR SANATORIO
BRITANICO SA--..-...

Asunción, l2 1 ,100 ?ffi6

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SANATORIO
BRITANICO SA contra la Resolución No 700 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Dirección de
lVlarcas, y; --- - - ---- ---

RE S U LTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2019, se presenta el representante convencional de SANATORIO
BRITANICO S"A" e inte¡pone recurso de apelación contra la Resolución N' 700 de fecha 22 de julio de 2019,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 04 de marzo de 2024, el representante convencional de SAITIATORIO BRIIANICO Sá"
expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 07 de marzo de
2024.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "lllWR BIEN ES WVIR CON
MOWMIENTO", regisüada con el número 449014 de fecha 24 de octubre 2017, a favor de SANOFI,

Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, y muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo
que de conformidad al artÍculo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) sosteniendo, en sÍntesrs, que las

marcas enfrentadas difieren en su impresión de conjunto, que el término "REVISTA" y el logoüpo
incorporado otorgan suficiente distintividad al signo solicitado, que el antecedente marcario consütuye un
eslogan con un significado conceptual distinto y que existen numerosos registros coexistentes en la clase

41 que contienen los vocablos "VIW", 'WWR" o "WDA", razón por la cual solicita la revocación de la
Resolución N" 700/2019 y la prosecución del trámite de registro.(...)".---------

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

Que, tal como lo expresa el ArL I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses,

Tñstaldo
' , t,:'i ;r rr

i l . ,,:,,,:

. :,t .i.r¡;.1,i

derecho a constituir una marca.

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a
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ArL 2e

poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 700 DE FECHA 22 DE IUUO DE 2019, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE }VIARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO DE I.A N'ÍARCA "REVISTA
VIVE BIEN Y mQUErA" CLA,SE 41, EXPEDIENTE N" 31026/2018, SOLICITADO POR SAI{ATORIO
BRITANICO Sá-.-.--.-

REVOCAR la Resolución N" 700 de fecha 22 de julio de 2019 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"REVISTA VIVE BIEN Y ETIQLJE"IA', clase 41, Acta No. 31026/2018, solicitada a

nombre de SANAIORIO BRITANICO SA

Arr 3s NOTIFÍQI ESE.-----------
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Resolución."#7t 

5r$*,o DE zore, DrcrADA poR LApoR r-A cuAL sE REVocA r-A RESoLUcIóN N" zoo oE FÉr
omrcctóN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE I-A. MARcA "REvISTA
vIvE BIEN Y ETIQUETA',, CLASE 41, EXPEDIENTE N' 31026/2018, SOLICÍIADO pOR SANATORIO
BRITANICO SA_----.-.

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

especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos están
clasificados en la misma clase NCL 41(...)".------

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significaüva magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación,
pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
solicitud de autos.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las
características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución 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 eüqueta que le otorga especialidad y
novedad al registro solicitado;-

l¡úffibi"r,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo
con características propias, cuenta con suficiente distinüvidad y no se encuentra incursa dentro de las

prohibiciones establecidas en el Art. 2' de la Ley de Marcas. Conforme a esto,
corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD

RES UE LVE:
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 480 DE FEcHA 27 DEJUMo DEzozz,DIcrADA poR LA
pmnccróN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EI<pEDIENTE DE sol-lcmuD DE REGISTRo DE
LA MARCA "BIOFOSFTTO PRODUCTTVO Y ETIQL,E"IA", CLASE l, EXPEDIENTE No 8892812020, SOLICITADO
POR EL CAMPO PRODUCTTVO S.RL...-.---

mantener el signo completo. En estos casos, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado. Así 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 partícula'FITO',
adición que al ser mÍnima 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 más de la misma parte media. En relación a ello, el autor y
jurista Jorge Otamendi, dice: 'En lo que hace a conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor
o poder disünüvo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que
más ficilmente retiene el consumidor', criterio que debió ser aplicado al presente caso ..//..Niego
categóricamente que la marca BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA no se halla incursa en las causales

prohibiüvas de registro estipuladas en el Articulo 2p de la Ley de Marcas Np 1294/98 (...)".---------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice " (...)..La parte adversa es propietaria de la
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 más mÍnima intención de imitar la
marca ya registrada ..//..5¡ bien la marca BIOFOS, y la que mi mandante pretende registrar BIOFOSFITO,

contienen las primeras se¡s /etras de la palabra, no es un elemento detonante para prestarse a un riesgo de
asociación o confusión inürecta, o como una falsa impresión de ser una marca derivada de la primera como
lo pretende resaltar la oposición..//..Siendo totalmente descartada la oposición con estos fundamentos, ya
que la marca que se pretende registrar no ofrecerá producto de igual clase que BIOFOS, y mucho menos se

podría concebir que los consumidores adquieran un producto que no quisieran comprur en base a una
confusión de marcas, ya que como la propia representante menciona en su agravio la marca de fábrica
responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlo de otros similares. Con
respecto al prestigio del ütular 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 ETIQUEM, sino por otras razones que pueda encontÍar el consumidor, quien tiene la
libertad de adquirir bienes o servicios que le sean más beneficiosos de alguna u otra
manera(...)".

Que, corresponde a esta dependencia administraüva resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si exrste posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y
las marcas oponentes.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "BIOFOSFITO
PRODUCTIVO Y ETIQUEIA" (Clase 0l) y la oponente "BIOFOS" (Clase 5 y 3I), se

coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente a la raiz ye el

i[;¡srri¡,,
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único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominaüvas.
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' 480 DE FEcHA 27 DE IUNIo DEzozz,DIcrADA poR LA
PMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTIUD DE REGISTRO DE
I-A MARCA "BIOFOSFnO PRODUCTIVO Y ETIQI ETA" CIASE l, EXPEDIENTE N" 8892812020, SOLICITADO
POR EL CAMPO PRODUCTTVO S.RL..-.-.-.

Asunción, 21 400 21]26

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de EL CAMPO
PRODUCTIVO S.RL. contra la Resolución N' 480 de fecha 27 de junio de 2022, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - - --- -- - - - - -

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 apelación contra la Resolución N" 480 de fecha 27 de junio de
2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 2O de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 20 de octubre de 2022,la representante convencional de EL CAMPO PRODUCTIVO
S.R.L. expresó agravios; dictándose en fecha 14 de diciembre de ZOZ?laprovidencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
Iey.---------

Que, en fecha 30 de mayo de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 27 de junio de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) ...Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna,
BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETQUETA (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 ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan
pequeños aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen
fundamentos p?ra evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica
entre las mismas no sea posible..//..Que, la denominación BIOFOSFITO PRODUCTIVO es una marca
compuesta que tiene un significado específrco 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 sí..//..Que, la denominación BIOFOSFITO PRODUCTIVO
es una marca compuesta que tiene un significado especifrco 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 disüntas entre sí. (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) ..Nada más alejado de la verdad
que estas manifestaciones pues, si bien la marca solicitada constituye una marca compleja, formada por dos
elementos principales, es el vocablo BIOFOSFITO el que ocupa un lugar todo
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rf, rt*" DE zozz,DrcrADA poR r-ApoR LA cuAL sE coNFTRMA r¿. RESoLUcTóN N" ¿eo pE ft

omnccrór.¡ DE ASUNToS NdARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE

L-A. MARCA "BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE l, EXPEDIENTE No 8892812020, SOLICITADO
POR EL CAMPO PRODUCTTVO S.RL.--...--

veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes,

materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las

malas hierbas y los animales dañinos"; clase ?l: "Iodos los artículos de la clase, comprendiendose entre ellos
productos agrÍcolas, hortÍcolas y granos no incluídos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras
frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta" . De la
comparación 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 conexión compeütiva comercial directa y apuntan a un público
consumidor completamente disünt

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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose 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 sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador intemacional, por tanto, resulta plenamente üable una eventual coexistencia
pacífica enhe las mismas.----

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas conüenen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación. En
consecuencia, esta dependencia administraüva concuerda con la decisión final a la que ha arribado el
A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposición planteada en autos.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no eúste
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I..A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución No 480 de fecha 27 de junio de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de
BToFoSFITO PRODUCTIVO Y mQr.rE',IA',,

la solicitud de registro de la marca
Clase 01, Expediente N' 88928/2020,

solicitada a nombre de EL CAMPO

ArL 3e NOTIFÍQI ESE por Cédula.----------
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PoR LA cuAL sE coNFIRNdA Lá. REsoLUctóN N' 480 DE FEcHA it oE JUMo DEzozz,DIgrADA poR LA
OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE
LA MARCA "BIOFOSFmO PRODUCTwO Y ETIQL,ETA", CLASE l, EXPEDIENTE No 8892812020, SOLICITADO
POR EL CAMPO PRODUCTTVO S.RL....--.-

Que, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades
claramente disÍmiles. Aunque existe un grado de similitud por la raÍz común, la impresión general de los
signos cambia drásticamente debido a la presencia de los elementos adicionales. En consecuencia, las
marcas comparadas en su conjunto exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en
cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo:

(marca solicitada), y

(marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativá.s se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominaüvos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fi¡ese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonéüca general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posteri or ALEOSAN I (...)". - - - - - - - - - -

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente
para generar confusión. En ese senüdo, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una
marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas

marcas sean confundiblesú. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, en este caso la raiz
"BIOFOS", no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los
demás elementos analizados en la presente resolución.------------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitante "BIOFOSFIO PRODUCTwO Y ETIQLJETA',
busca la protección de todos los p¡odudos de la clase I , la cual comprende principalmente: "espe cialmente
productos quÍmicos para la industria, la ciencia y la fotografra, así como para la agricultura,la horticultura y
la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo, composiciones
para la extinción de incendios y la prevención de incendios, preparaciones para templar y
productos quÍmicos para conservar alimento{, por su parte, la oponente "BIOFOS" se

en la SIaSS.,IQ5:"Todos los articulos de la clase, comprendiendose entre ellos

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPD, Directrices para el e¡amen de marcas en Paraguay, pp.
htt¡rs: ru,rvr¡,.dinapi.sov.ovlportal/v-1./plopicdatl-indushialtralcasldircctlicr's
2 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcat Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 168 DE FECHA 30 DE TvfARzO DEaOLL,DICTADA POR
I-A DIRECC¡ÓN PP ESUNTOS I,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE Iá. MARCA "DISCOVERY, CLASE 09, E)GEDIENTE NO I811U2020, SOLICIIADO POR BIJENOS AIRES
SOFTWARE SA

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: "(...)..Que el A-quo menciona
acertadamente en la Resolución N" 1ó8/2023 recurrida que las marcas enfrentadas son disüntivas una de
otra a los efectos de su coexistencia pacÍfica debido a que identifrcan productos y seruicio.s de c/ases que no
guardan relación y que la actividad comercial de la adversa gira en torno distinto al del solicitante..//..Las
alegaciones de la adversa no buscan más que crear confusión y enredo con un argumento falaz que quiere
plantar la idea de que por el mero hecho de que los vehículos utilicen software existe una supuesta
conexión de clases, lo cierto es que una empresa se dedica a la venta de vehículos y se dtrige a un cierto
público y la otra se dedica a la informáüca y venta de softwares y se dirige a otro público totalmente
diStiNtO.,LA FORZADA PRETENSIÓN DE ESTABLECER UNA CONEXIÓN DE RUBROS RESULTA
ABSURDA"..//..Es sabido que nuestro país ha adoptado el SISTEMA IINICLASE mediante el Art. 7" de la Ley
de Marcas N" 1294/98, según el cual se debe contar con un registro en cada clase en que interesa al titular
Proteger su marca. La marca oponente no está registrada ni solicitada con prelación en clase
09(...)".------

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

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 protección marcaria no se extiende automáticamente a todas
las clases de la Clasificación de Niza; dos signos idénücos pueden coexistir cuando distinguen productos o
servicios diferentes; únicamente corresponde impedir un registro cuando exista una probabilidad real de
confusión respecto del origen empresarial. En consecuencia, la mera identidad denominativa
(DISCOVERY) no constituye por sÍ sola un impedimento absoluto para el regrstro en otra clase.--------

Que, ai realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitante "DISCO\¿ERY, busca la protección de los pfoductos de la clase 9, la cual comprende
principalmente: "softwa as informáticod', por su parte, Ia oponente "DISCOVERY'se encuentra
registrada en la clase-l2: "Todos los productos".La clase 12 comprende Ia protección de principalmente los
vehículos y aparatos para el transporte de personas o de mercancÍas por tierra, aire o agua. También incluye
motores, partes, piezas y accesorios de estos medios de transporte. De la comparación 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 conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente
disünto, No existe identidad ni semejanza natural entre ambos grupos de productos.---------

Otro aspecto importante que señalar es que la coexistencia de marcas idénticas en disüntas clases es
una práctica admitida, tanto la práctica internacional como la administraüva reconocen que una misma
denominación puede coexistir cuando: los productos pertenecen a sectores económicos independientes;
no existe conexión competitiva; el consumidor no atribuye un origen empresarial común.---

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro_si
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual

es el

una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el
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POR LA CUAL SE CONFIRN,ÍA LA RESOLUCIÓN N" 168 DE FECHA 30 DE MARZO DE2O22, DTCIADA POR

LA DIREcctóN pp.a,suNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollcmuD DE REGISIRo
DE IA MARCA "DISCOVERY, CIASE 09, EXPEDIENTE NO 18IIU2O2O, SOLICITADO POR BUENOS AIRES

SoFTWARE Sá-- ---------

Asunción, 01 AGI 20?6

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de |AGUAR LAND
ROVER LIMI1ED contra la Resolución N' 168 de fecha 30 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos, y i - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de |AGUAR LAND
ROVER LIMITED e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 168 de fecha 30 de marzo de

2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 08 de setiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 02 de diciembre de 2022. la representante convencional de fAGUAR IAND ROVER

LIMITED expresó agravios; dictándose en fecha 27 de diciembre de 2022la providencia por la cual se üene
por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término
de ley.

Que, en fecha 17 de abril de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos

para resolver en fecha 18 de mayo de2o23.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) ...Que, analizada la oposición, DISCOVERY (marca

solicitada) vs. DISCOVERY (marca oponente), verificamos que las marcas en pugna identifican a productos
y servicios de clases que no guardan relación y que la actividad comercial del oponente gira en torno
disünto 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: vehículos; aparatos

de locomoción terrestre, aérea o acuática, por tanto, en virtud del Art. 7s de la Ley de Marcas nuestro paÍs
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. (.../'.-""---'

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Niego categóricamente lo
anteriormente transcrito pues, al contrario de lo afirmado, las clases de las marcas enfrentadas se

encuentran estrechamente relacionadas entre sí, ya que los automóviles y otros vehiculos de locomoción,
productos cubiertos por la clase 12, utilizan ciertos artículos o aparatos cubiertos por la clase 9, y
especificamenfe se valen de softvvares o programas informáticos 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 confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias
existentes entre ellos ..//....resulta evidente que el Señor Director de Asuntos Marcarios
en el método al efectuar el análisis sobre la confundibilidad existente entre la marca

¡ri Inte¡ina
irrcpr.ldrd hdusui,ll

y la marca DISCOVERY de propiedad de mi mandante..(...)".-------'----------------------)
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LA DIREcctóN oEAsuNTos rvfARcARIos Lmclosos, ENELEXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "DISCOVERY", CI.A,SE 09, EXPEDIENTE N'18IIU2O2O, SOLICTTADO POR BIJENOS AIRES

SOFTWARE S.A.. -..--.-..

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 sólo adjudica protección a la
categoría 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 üable una evenh¡al coexistencia
pacifica entre las mismas.----

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.ls

ArL 2e

CONFIRMAR la Resolución N" 168 de fecha 30 de marzo de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"DISCOVERY", Clase 09, Expediente N' l8IlI/2020, solicitada a nombre de BUENOS

AIRES SOFI"WARE Sá.--- ------ -

ArL 3s


