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si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda
información acerca de las caracterÍsticas del servicio pedido. 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 "CAREBEST NUTRITION YETIQLJEIA" fue presentada para

cubrir servicios de la g!ry!! del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Seruicios de
nutrición, diagnósüco, asesoramiento, control y seguimiento nutricional. Diagnóstico y tratamiento de
patologÍas con implicancia nutricional ' --------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CAREBEST NUTRITION Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda
información acerca de las características de los servicios pedidos. En ese senüdo, tenemos que la

denominación "CAREBEST NUTRITION Y ETIQIJETA" no constituye el nombre habitual y necesario con el

que se designa a los servicios de la clase 44 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 servicios pedidos.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "CAREBEST NUTRITION Y ETIQUETA"
representa una creación lingüística disüntiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos
visuales, fonéücos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. El ensamblaje de los elementos nominales y figuraüvos inyectan una
dosis sustancialde especificidad al signo solicitado.--

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 sobre alguna
propiedad o caracterísüca del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titulan./... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que 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
ütular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mi s m as propi e dade s o cara cterí sti c as. " - - - - - - -

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 la búsqueda realizada en el sistema informático de la

Institución, también se encuentran registradas las marcas: GENERALI CARE, clase 44, Registro N" ó06464,

nombre de Assicurazioni Generali S.p.e.; ATI{LETIC CARE, clase 44, Registro N" 624544 a nombre de

MEDICINA DEPORTIVA S.A.; BEST PHARMA LAB, clase 44, Registro N' 459075 a nombre de Pharma
Lab S.a.; BEST LIFE, clase 44, Registro N' 498574, a nombre de Circe Antonella e80;

NUTRISYA, clase 44, Registro N' 524951, a nombre de Fatima Gabriela Fernandez y V

íeral\ntcrina

Chavez; NUTRICARE, clase 44, Registro N" 472O4g, a nombre de Laura María Rojas

ional de PropieCaC Intelectue-.X
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Resorución."j-7 I 6
POR LA CUAL SE REVOCA Irq. RESOLUCTÓN N" 1013 DE FECHA 29 DEILTLIO DE 2020 DISIADA pOR LA
pmpcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGI§rno DE Iá N,tARcA "cAREBEST
NUTRITION Y ETIQUETA',, CIA,SE 44, EXPEDIENTE No 280t4l20t9, SOLICmADA pOR CI-AUDLA BORDON
RMEROS.

Asunción, 7.1 A00 2026

MSTO: EI recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Claudia Bordon
Riveros contra Ia Resolución N'1013 de fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2020 se presenta la representante convencional de Claudia Bordon
Riveros, e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N' 1013 de fecha 29 de julio de 2020,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 23 de septiembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 23 de noviembre de 2O2Ola representante convencional de Claudia Bordon Riveros
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 16 de diciembre de 2O2O. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de Ia marca "CAREBEST

NUTRITION y eüqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 44. 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: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibición: 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 califrcar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se

considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.-, En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)la disposición alegada resulta
inaplicable a la solicitud de mi representada ya que la misma no es el nombre genérico o designación de los
servicios que pretende distinguir, como tampoco es un signo descriptivo, por lo que cumple con todos los
requisitos .../... no designa al servicio que se refiere, pues ellos son: diagnóstico, asesoramiento y
tratamiento de patologías en el área nutricional. Con la simple lectura de los servicios de la marca
pretendida por mi representada, se observa claramente que la denominación no es genérica, pues no
expone en su denominación el servicio que ofrece .../... El registro de la marca CAREBEST NUTRITION Y
ETIQUETA no impedirá a sus competidores comercializar los servicios que ella distingue. Claramente estos
servicios no necesitan utilizar el término CAREBEST NUTRITION para ser designados .../... Por tanto, la
marca solicitada CAREBEST NUTRITION podría ser considerada evocativa o sugestiva(...)" ---------

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca

de

i,:' . n!$q.¡
\,,'Íírelctor
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ffiQUETA'resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende
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POR I./¡! CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCTÓN N' 1OI3 DE FECHA 29 DE JIJLIO DE 2O2O DISTADA POR LA
omgcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE soLrcITUD DE REcISrno DE LA MARcA "cAREBEST
NUTRTTION Y ETIQUETA", CI-ASE 44, EXPEDIENTE No 280t4l20t9, SOLICITADA pOR CI-ALJDIA BORDON
RMEROS.

demuestra que los vocablos "CARE", "BEST", "NUTRI", "NUfruClÓN" son utilizados en denominaciones
marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacÍficamente en el mercado. --------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominación "CAREBEST" en letras imprentas en combinación de colores azul y verde en tamaño
preponderante, en el margen inferior la denominación "NUTRITION" también en letras imprentas en color
celeste, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta disüntividad a la
marca.

marca solicitada

CareBest
,,.:,i ll

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 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 su servicio, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite disünguirla de otras e identificar un servicio, lÍnea de servicios o

el conjunto de servicios (o productos) 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 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

Art.ls

PORTA}ITO,
I.A DTRECTORA GEI.¡ERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1013 de fecha 29 de julio de 2020 dictada por la Dirección de
Marcas.

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

nombre
de Claudia Bordon Riveros. ----._..

ld Inrlusuirl

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------

:

lntelectual

"CAREBEST NUTRITION Y ETIQUEXA", clase 44, Acta
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Resorución.'-0J B 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA I¿. RESOLUCIÓN N' IOO4 DE FECHA II DE SEPTIEMBRE DE 2024 DISTADA
POR I.A. DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE
REGISIRO DE LA MARCA'CLIDAN Y ETIQUETA", CIA,SE 05, EXPEDIENTE N" 44306/2022 A NOMBRE DE
I.ABORATORIO PABLO CASSARA SRL ..-....--.

sino que además ambas poseen la misma raÍz ("CLI") -que es lo primero gue se visualiza e impacta con
mayor fuerza en la mente del consumidor'-, la misma cantidad de sílabas (dol, una secuencia de vocales

análogas (l-l-A vs I-A), e incluso, una terminación con alto grado de similitud ('DIAN' vs "DAN"), todo lo
cual contribuye a elevar de manera exorbitante el riesgo de confusión desde el plano visual .../... La marca
con la cual mi mandante "coexiste" (según la Resolución impugnada), fue aceptada -por descuido- por
parte de la DINAPI, por diferenciarse de la marca prexistente debido a la inclusión del término'CASSARA"
como elemento inicial, siendo éste el que le confirió la novedad y distintividad con respecto al signo
preexistente .../... en efecto, la marca solicitada se encuentra depositada en la clase O5 para distinguir un
"Gel dérmico. Anübiótico del grupo de lincosaminas, con acción bacteriostática frente a aerobios gram+ y
amplio rango de bacterias anaerobias", la marca oponente se encuentra registrada en la misma clase 05, y su
registro otorga protección para la disünción de TODOS LOS PRODUCTOS comprendidos en la misma. No
importa en ese senüdo si mi mandante se encuentra utilizando su marca para un producto diferente al que
la solicitante desea distinguir; a efectos legales, la oponente goza de protección sobre su signo incluso para
aquel producto (gel dérmico), pudiendo hacer uso de ella para ese producto cuando lo desee(...)

Que, el representante convencional de la firma solicitante manifiesta en su escrito de contestación
del traslado de los agravios: "(...) Las denominaciones en conflicto son "CLIDAN y Etiqueta" y "CLIDIAN". Si

bien ambas comparten el segmento inicial 'CLI', la divergencia en su conformación final no resulta menor.
La inclusión de la vocal intermedia en la marca oponente modifica la estructura fonética y la percepción
global del signo, generando una sonoridad distinta y una impresión diferenciable en el consumidor medio.
No se trata de una variación imperceptible, sino de una alteración estructural suficiente para evitar la
identidad o confundibilidad alegada. Debe recordarse que la marca solicitada no es una palabra aislada,

sino "CLIDAN y Etiqueta". La configuración gráfica integra la percepción del consumidor. La marca
oponente, en cambio, es puramente denominaüva.La apelante introduce insinuaciones respecto de
registros anteriores de mi representada, sugiriendo supuesfas maniobras para "burlar" prohibiciones. Tales

afrrmaciones carecen de prueba y resultan irrelevantes al objeto del presente expediente. Cada solicitud
debe analizarse por sus propios méritos. La insinuación retórica no sustituye la carga probatoria ni tiene
incidencia jurídica en el cotejo actual entre "CLIDAN y Eüqueta" y "CLIDIAN'(...)" ------

Por tanto, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interyuesto por la firma SCAVONE HNOS SA,y la consecuente coexistencia o no de las marcas CLIDANY

ETIQT ETA (solicitada en clase 05) y la marca CLIDLAN (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 Ia percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administraüva 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

posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CLIDAN Y
conlamarcaoponente"cL[DlAN,registradaenlaclase05.--..-.----

CLIDANYffiQUETA (marcasolicitada)

CLIDlAN (marca oponente)
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Resolución.'U I 7
POR I..A, CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' IOO4 DE FECHA 11 DE SEMEMBRE DEaO}4DICTADA
POR I.A DIRECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOUCMIJD DE
REGISTRO DE LA MARCA'CLIDAII Y ETIQUEIA" CLASE 05, E)(PEDTENTE No 430612022A NOMBRE DE
IABORAIORIO PABLO CAs§q¡¡¡ 5RL ----------

Asunción, 27 |\G0 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma SCAVONE

HNOS S.d contra la Resolución N' l0o4 de fecha ll de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y: - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 03 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de SCAVONE HNOS
Sá-, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N' 1004 de fecha Il de septiembre de 2024,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 09 de octubre de2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación
inte¡puesto

Que, en fecha ll de junio de 2025, el representante convencional de SCAVONE HNOS SA. expresó
agravios; en fecha 13 de junio de 2025 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el

traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 22 de febrero de 2026, el representante convencional de IABORATORIO PABLO

A{SSAIIr{ SRL contestó Ia expresión de agravios, en consecuencia, en fecha 05 de marzo de 2026 esta

Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver.-----------

CONSTDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando las constancias obrantes en el
expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del
criterio que las marcas CLIDAN (solicitada) y CLIDIAN (oponente), notamos que, entre las mismas es

posible una coexistencia pacÍfica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno
entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten unas letras en común CLI, ello no
demuestra que las mismas causarán confusión alpúblico consumidor, tomando en cuenta que las mismas
producen una visión de conjunto distintas entre si, por lo que no habrá asociación entre ellas. Por lo tanto,
se puede apreciar que todas se diferencian entre si, 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 o 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 esfarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus
elementos aislados. Que, aunque se obserua que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos
fonéticos, esta similitud alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, lo
mencionado precedentemenfe se conÍirma con la coexistencia de las marcas: CASSARA CLIDAN Registro
n'496.861, CLIDAN Registro n" 465.663, entre otros(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Hay que partir de la base de que
la marca solicitada, 'CLIDAN', es una reproducción casi perfecta de la marca registrada con
por mi mandante, 'CLIDIAN'. En efecto, ó de las 7letras que componen la marca regi
fueron reproducidas en idéntico orden para constituir el signo solicitado,'C L I D
menester señalar que las denominaciones en pugna CLIDIAN-CLIDAN no solo
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Resorución.'I7 I 7
POR IA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. TOO4 DE FECHA II DE SEmEMBRE DEh)}4DICTADA
POR LA PN¡CCIÓN DE ASUNTOS TVÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'CLIDAN Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE No 4430612022A NOMBRE DE
I.ABORATORIO PABLO CASSARA SRL .-..-.----

sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese 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 silabas y su orden y
acenfinción narficulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéücamente, 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 lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN, (...)".- - -- -

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
Ia oposición en estudio es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos
que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 que utilizan la raíz "CLI"
como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de
la Institución, se verifican los siguientes registros: CLIDOL, registro No. 613656, a nombre de INDEX S.A.C.I.;
CLINDACIN, registro No. 598611, a nombre de Delibra S.A.; CLMIANNA, registro No. 578152, a nombre de
LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH; CLINDACNE, registro No.460074, a nombre de Laboratorios
Crespal; CLINDACUR UNO, registro No. 527320, a nombre de Valuge S.a. Y Huincan S.a.; CLIDANOL FORTE,
registro No.460094, a nombre de Gador S.a; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras
marcas con dicho prefijo -CLI- a nombre de diferentes titulares y en la misma clase 05, por ende, esta
Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
prosperar en registro.

Que, de igual manera, corresponde mencionar que la firma solicitante Laboratorio Pablo Cassara
S.R.L. ya posee registros de marcas concedidas con la denominación solicitada en autos "CLIDAN", se
verifican los siguientes registros a nombre del solicitante en la base de datos del sistema informático
institucional' CASSARA CLIDAN, clase 05, Registro No. 496864; CLIDAN, clase 03, Registro No. 465663. ----

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: "IJn 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. LJna 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.a. -------

Que, la marca sollcitada 'CLIDAN Y ETIQUETA" es una marca mixta, que incluye una etiqueta o
diseño, en ese sentido, introduce elementos gráficos adicionales que acompañan a la
solicitada; generando una impresión visual drferente ya que la marca oponente
en ese sentido la etiqueta le aporta cierta distintividad a la marca solicitada: --

marca solicitada

CLIDAH DENOMINATIVA

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dlrec trices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266. Disponible en:
htt»s:1/u'wu'.tl i na¡ri. gov.o]¡/oortal/vJ/¡rroniedad-i ndusttial/r¡arcas/tl irectrices

' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2017 -
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POR I^A, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" IOO4 DE FECHA II DE SEPT1EMBRE DE2O24 DICTADA
PoR LA DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGTSTRO DE LA MARCA "CLIDAN Y ETIQUET/r, CLASE 05, EXPEDIENTE N" 4430612022 A NOMBRE DE

I,A.BORAIORIO PABLO CASSARA SRL ----------

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

conünuació n "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes

separadas en fotma arbitaria (7lZ¡.' - - - - - - -

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CLIDAN Y ETIQUETA" y la marca

oponente "CLIDIAN", por más que compartan la taiz "CLI" no se leen de la misma manera al tener

terminaciones disÍmiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminación "DAN" de la

solicitante difiere de la terminación "DIAN" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura

ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----------

Si bien la similitud en el prefijo «CLI» es notable entre las marcas analizadas, esta debe ser

desestimada para la comparación de los signos en conflicto, desplazando el foco del análisis hacia sus

terminacion€s «DAN» y «DIAN», dado que dicho elemento inicialresulta de uso común en denominaciones

marcarias registradas dentro de la clase 05, tal como se precisará en párrafos posteriores

Que, las sílabas finales de los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales. La marca

solicitada concluye en la terminación "DAN", caracterizada por una sílaba abierta y el remate seco de la

consonante "n". En contraposición, la terminación de la marca oponente se pronuncia como una sílaba

acentuada que inicia con la «d» suave, seguida del diptongo abierto «ia» y finalizando en la consonante «n»:
uDlAN". En consecuencia, resulta procedente afirmar que el público consumidor no se verá expuesto a

riesgo de confusión ni de asociación, siendo posible la coexistencia pacífica en el mercado de las

denominaci ones "CLIDAN Y ETIQUEIA" y "CLIDIANtr. - - - - - - - - - -

En tal sentido, forge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas

comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo disüntivo." En ese sentido, 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 "CLIDLAN" 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 PARAEL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" , 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

caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (poj'eje.

denominaüvos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que eliste si;

,l:f C:trr
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poR LA cuAL sE coNFIRMA t A RESoLUcIóN N' loo4 DE FEcHA u DE SEpTIEMBRE DEzoz DIcrADA
poR LA pmncctón DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',CLIDAN Y ETIQUETA" CLASE 05, EXPEDIENTE N" 44306/2022 A NOMBRE DE
IABORATORIO PABLO CASSARA SRL -.....-..

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre las marcas CLIDAN Y
ETIQUETA solicitada en la clase 05 y la marca oponente CLIDIAN 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 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.le

Art.2e

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

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 1004 de fecha l1 de septiembre de 2024 dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

"CLIDAN Y ETIQUETA", clase 05, Expediente No M3O612O22, solicitada a nombre de

Art.3s NOTIFfQUESE por Cédula. ------

audie I!
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Resorución..jzfi I
POR Irq. CUAL SE DECLARA OPERADA LA, CADUCIDAD DE I-A. INSTANCLA EN EL HGEDIENTE DE
OPOSTCTÓN A I.A SOLICMUD DE REGISTRO DE LA }vfARcA "HIDRATEI", EXPEDIEI:{TE 2324?79,
SOLICITADA POR WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA

Asunción, 27 Affü ?.|?fr

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencionai del solicitante conta
la Resolución Nro. 361 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, yi - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 2O de ma)¡o de 2024 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelación contra la Resolución No 361 de fecha 30 de abril de 2024, üctada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese
agravios el apelante. Notifrquese por cédula."en fecha 19 de sepüembre de ZOZ5. -------

Que, en fecha 06 de agosto de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Reüsión de
Trámites.---

CONSIDERANDO:

Que, el fut. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá
de pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado rungún acto de
procedimiento a paftir de /os sersmeses de la ulüma actuación".

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad de la aizada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia
que autoriza al recurrente expresar agraüos, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

Que, analizando el expediente a la üsta, se üene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 20 de mayo de 2024

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Tramites, desde la
fecha de la emisión de la proüdencia que autoriza a expresa agraüos en fecha 19 de sepüembre de 2O25,ha
hanscurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso
procesal por parte del recurrente.----------

Que, en ürfud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado Ia falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asÍ en derecho.

PORTAI{TO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE SUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud
de registro de marca HIDRAIEI, Expediente Ne 2324339, cla§e-Q3, solicitada por WELLINTON CARLOS DE
OLIVEIRA.-

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de regisho de la marca HIDRA
2324339, clase 03, solicitadapor\MELLINTON CARLOS D

ArL 3e

Nro.

NOTIFÍQT ESE por cédula.
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Resorución*' 0 7 8I
POR I.¿. CUAL SE REVOCA I..A, RESOLUCIÓN N'387 DE FECHA 08 DE MAYO DE2024 DICIADA PORI.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA YAGUARETE ECOPACKY mQUEXA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 4395U2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE Sá" -.------.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Las marcas enfrentadas son
marcas compuestas por dos palabras YACUARETE y ECOPACK, en la solicitada y ECOPARK y ASUNCIÓN en
la registrada. En cuanto a las denominaciones ECOPACK , ECOPARK existe una marcada diferencia
conceptual, porque ECOPACK significa paquetes, envases ecológicos - (Eco Ecológico; Pack Paquetes),
significado que no tiene ECOPARK, ya que está significa parque ecológico. Ambos vocablos evocan una
idea diferente en la mente del consumidor que es un punto a tener en cuenta pues evitará que se llegue a
producir la confusión directa e indirecta en el mismo. Por otra parte, las palabras ECOPACK y ECOPARK se

encuentran calificadas por los sustantivos YAGUARETE y ASUNCIÓN, lo cual es una diferencia decisiva
para distinguirlas. Además, la denominación YAGUARETE ya se encuentra registrada a nombre de mi
representada en numerosas c/ases de la Clasificación vigente y cuyos antecedentes obran en el archivo de
la DINAPI. Por consiguiente, ya existe un derecho adquirido sobre esta denominación. Al contrario de lo
sostenido en la Resolución recurrida las denominaciones que forman a la marca en cuestión forman
conjuntos distintos al primer golpe de vista. La misma diferencia se da en el campo fonéüco ya que al
pronunciar a las marcas YAGUARETE ECOPACK y ECOPARK ASUNCION se puede constatar que
constituyen fonemas totalmente distintos. Además, en lo que hace a la conformación de la marca, se ha
reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales de las misma, a sus radicales, por ser
generalmente )as partes gue más fácilmente retiene el consumidor. Siendo asi, la primera palabra con la
que se inicia la ortografia de la marca solicitada es decisiva para distinguirla suficientemente de la marca
registrada .../... es evidente que al ser la marca solicitada una marca compuesta como se ha especificado más
arriba la denominación YAGUARETE, hace que se centre la atención en la primera denominación
constituyéndose en la'Mot Vedette'(...)

Que, la parte oponente no contestó el traslado de los agravios, por lo que se la declaró en rebeldÍa, se

dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver. ----------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca 'YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"
(solicitada en clase 35) y la marca "ECOPARKASUNCIÓN Y ffiQUETA" (registrada en las clases  O y O$. --

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 "YAGUARETE ECOPACKY ffiQUETA.'
en la clase 35, con la marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" registrada en las clases 04 y 40.

YAGUARETE ECOPACK Y mQUE"rA

ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA

(marca solicitada)

(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen sim.

necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su

impresión visual muy diferente. --------
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Resoruciónlr'_Q] I I
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE2024 DISTADA PORI.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS NIARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCITUD DE REGIS'IRO
DE LA MARCA YAGUARETE ECOPACKY ETIQUEXA',, CIáSE 35, EXPEDIENTE N" 4395U2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE SA ..---..--

Asunción, 27 AG0 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARTONES

YAGUARETE SA, contra la Resolución N' 387 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por Ia Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de CARTONES

YAGUARETE S.,A-, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución No 387 de fecha O8 de mayo de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha O5 de junio de 2024 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de julio de 2024 el representante convencional de CARTONES YAGUARETE Sá"
expresa agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de

agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 22 de octubre de 2024 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la
rebeldÍa a la parte oponente por no contestar el traslado de los agravios, da por decaÍdo el derecho que
dejó de usar y llama a Autos para resolver. --------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que:'(..)Que, realizado el cotejo marcario entre la

denominación solicitada 'YAGUARETE ECOPACK y ETIQUETA" se obserya a simple vista que la misma es

indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ECOPARK ASLINCIÓN, se percibe que
entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y
conceptual. Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contÍa terceros, vemos que claramente
hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos
pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de
manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común. Que, al realizar un análisis entre
las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGUARETE ECOPACK presenta una ligera
diferencia con respecto a la marca de la oponente ECOPARK ASUNCIÓN. S¡n embargo, si bien es

importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la
apreciación global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un'aire de familia', lo que
puede inducir tanto a la confusión directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que
ambas provienen del mismo origen de producción).' .../... Que, de hecho, es evidente de manera muy clara
que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la
marca solicitada a favor de Ia solicitante seria claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria. Que,
además, la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente,
elevadisimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el
marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas"(...)". ------:---------

l,lr,;!, ...,.! " -,tl.,i .,- i,l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 387 DE FECHA 08 DE MAYO Oi¡,ZOZqDICIADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA YAGUARETE ECOPACKY ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'4395u2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE SA ---.----.

los elementos verbales de /os 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 ./efras y sílabas 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
posterior ALEOSAN 3 (.. )"- - - - - - - - - - -

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta

fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuación de las sÍlabas que integran cada

denominación. Bajo dicho criterio, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca

oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" muestran diferencias sustanciales en su composición. En

particular, la inclusión inicial del vocablo YAGUARETE 
-vinculado directamente al nombre comercial del

solicitante- otorga una configuración distintiva al signo pretendido, proyectando una impresión auditiva
diferenciada. El signo solicitado se pronunciará ya-gua-re-te/e-co-pack; mientras que la marca registrada

e-co-park/a-sun-ción; se aprecia claramente Ia diferencia en el arranque de las denominaciones y en el

sonido de conjunto de las marcas.

De igual manera, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaciones vemos que la
marca solicitada "YAGUARETE ECOPACKY ETIQLJETA" está compuesta por el vocablo "YAGUARETE" que
alude directamente a la firma solicitante Cartones Yaguarete SA. y al animal felino jaguary por el vocablo
"ECOPACK' que significa empaque ecológico, se refiere a envases, cajas, bolsas o envolturas diseñadas para
cuidar el medio ambiente. Mientras que la denominación de la marca registrada "ECOPARK ASUNCIÓN Y
ffiQUETA' está compuesta por el vocablo del idioma inglés "ECOPARK" que signiñca ecoparque y el

vocablo "ASUNCIÓN" que es un térmrno descripüvo geográfico referente a la capital de nuesüo paÍs. Las

Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguayr, confirman que si los significados semánticos de

ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse
c onc eptualmente diferentes.

Que, alega el recurrente acerca de la preponderancia de unos de los elementos en Ia marca pedida.
Trayendo a colación lo señalado por la doctrina sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta
necesario centrar el anáhsis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene
significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedefue'...',
es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a

fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de
identificación comercial de los productos." 5---

En el caso de autos, además de que la palabra "YAGUARETE" ocupa el

denominación, también constituye el elemento común de la familia de marcas a
solicitante y que coincide con parte del nombre de la firma solicitante, a este

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DlNAPI), Directrices para el examen de marcas en Paragu
https://www.dinapi.gov.py/portal/v3lpropiedad-industrral/marcas/dire c¡rices
a Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en
https://rvww. din api. gov.pylportal/v3lpropied ad -in dustrial/lr r a rcas/d irec t ric es
5 Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
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POR I../q. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA
PMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO
DE LA MARCA YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUEXA", CIASE 35, EXPEDIENTE No 4395u2O23 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A ..-......

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 fotma arbiharia (717¡.'-------

Que, al analizar la marca solicitada ryAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA' y l, marca oponente
"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA' se advierte que ambas poseen componentes que permiten
diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las

marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca oponente se

encuentra compuesta por dos vocablos "ECOPARK" y "ASUNCIÓN', la marca solicitada también se

encuentra compuesta por dos vocablos "YAGUARETE" y "ECOPACI«. Si bien los vocablos "ECOPARK" y
"ECOPACK" se asemejan en su estructura ortográfica, es importante mencionar que la marca solicitada
uüliza en primer término el vocablo "YAGUARETE", el cual ocupa el lugar preponderante de la
denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados.

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N" 25912025,

señalan: "(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos.
Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo,las silabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud
fonética(...)", por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresión disünta en las marcas en

Pugna.

Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o

partículas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo." En ese sentido, 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
"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" se extiende al conjunto del signo denominativo así presentado, y no
le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razónpor 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 Ia diferenclen de la marca anterior.

Que, también conviene traer a colación lo dispuesto en las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE
MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n." 25912025, que señala cuanto sigue: "(...) La

comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secue
letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el n
estructura de los signos [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el

t Derecho de Marcas. f orge otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot eÑo: zo03 i¡ , 
,, 
:'., '11

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2Q25). p. 298 ,,,'-
https:/hvww.dinapi.gov.p)z/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices \r' ;,','¡j,

ti ,.
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ResoruciónN' 078I
POR I.A, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE2024 DISTADA PORI..A.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE t¿, MARCA YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 4395U2O23 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE Sá" ...-.....

destrucción de residuos y desechos, descontaminación de materiales de reciclaje, incineración de residuos
y desechos, información sobre tratamiento de materiales reciclado" y en la clase 04 para: "Todos los
productos"

De la cobertura señalada vemos que las marcas amparan productos y servicros de diferentes clases

del nomenclador, ésto sumado a las diferencias señaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos
permiten colegir que podrán coexisür pacÍficamente en el mercado.

Que, 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 ma.rcas .seai? confundibles.'En el

presente caso, vemos que el hecho de tener semejanzas en una parte del signo, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. ------------

En sÍntesis, al limitarse las semejanzas únicamente a un segmento de la denominación y existir
notorias discrepancias en los ámbitos visual, fonético y conceptual, este Dirección General considera
plenamente factible la coexistencia pacÍfica en el mercado de la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACKY
ETIQLJETA" (clase 35) con la marca oponente "ECOPARKASUNCIÓN Y ETIQUEIA" (clases oay aQ.

Que, de la evaluación conjunta de los elementos analizados, esta dependencia administrativa
concluye que los signos enfrentados presentan claras diferencias y suficiente originalidad en cada uno de
los planos de comparación, excluyendo el riesgo de confusión; en consecuencia, corresponde revocar la
resolución recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N' 387 de fecha 08 de mayo de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro
"YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N'

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

UItt$o¡ úentf]l cc

Dleldó¡ Nacional de

Art.2e de la marca

4395u2023,

ad Industrial

' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 20I3.

v
piedad llttlectual

solicitada a nombre de CARTONES YAGUARETE SA.
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Resorución..o7 I I
POR LA CUAL SE REVOCA I.A, RESOLUCIÓN N" 387 DE FECHA 08 DE MAYO DE2024 DISIADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 4395U2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE SA --.---...

administrativa considera que en la denominación solicitada el elemento "YAGUARETE" es lo
suficientemente fuerte para asumir el papel principal y protagónico en la denominación.-------

Que, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, el solicitante de

autos ya posee registros de marcas con vocablo "YAGUARETE" en la clase 35: YAGUARETE CARTONES,

Registro N" 538512; CARTONES YAGUARETE, Registro N' 530109; YAGUARETE FLEXPACK Registro N'
578917; YAGUARETE PACKAGING SOLUTIONS, Registro N" 626149; YAGUARETE DIGITAL, Registro N'
629802. Extremo que nos permite colegir que la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión
de Ia protección de otra versión de una marca que ya le pertenec

Tal como se ha señalado, la parte solicitante posee una "familia de marcas" con el vocablo
"YAGUARETE". 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 ur? grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y
pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser inúnsecamente distinüvos o pueden
haber adquirido carácter distinüvo a tavés del uso constante o la publicidad en el pafs. Los elementos
üstinüvos especffrcos compartidos por todas las marces de la misma familia refuezan la información sobre
elorigencomercialdelosproductososetyiciosqueostentanesossiglzos(...)'o.----

Asimismo, tanto "YAGUARETE ECOPACK' como "ECOPARK ASUNCIÓN" son marcas mixtas cuyos
elementos gráficos aportan distintividad y generan una impresión visual diferente. La solicitada incluye la
denominación "YAGUARETE" en letras mayúsculas negras subrayadas en rojo, "ECOPACK" en menor
tamaño y la imagen de un jaguarete en rojo; mientras que la oponente presenta "ECOPARK" en verde y
negro, una hoja verde, "ASUNCIÓN" en menor tamaño y la figura de una carretera. El siguiente cotejo
ilustra dichas diferencias

marca solicitada marcaoponente

re
ECOPACK

%c¡'n
ECOPAR,KS.

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACKY

ETIQUETA" pretende el registro en la clase 35 para los "servicios de importación, exportación y
comercialización de papel, cartón y artÍculos de esfos materiales, papelerÍa; servicios prestados por
personas u organizaciones consistentes en prestar asistencia, consultorÍa, organización y asesoramiento en

la explotación o dirección de una empresa comercial o industrial, administración comercial;publicidad",la
marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 40 para:
"servicios prestados en el marco del tratamiento o transformación mecánica o química
sustancias orgánicas o inorgánicas, reciclaje de basuras o plásticos, transformación de
eléctrica, a gas hidrógeno, tratamiento de materiales, selección de desechos y mater

' Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025).

https://r,vwrv.dinap i. gr)r,.pr,/ po rtal/v3lprripiqda d- in dLrstnal/m arcas/d ircctriccs
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ResoruciónNo 079 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N" 43955/2023 ANOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE SA -...-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Las marcas enfrentadas son
marcas compuestas por dos palabras YAGUARETE y ECOPACK, en la solicitada y ECOPARK y ASUNCIÓN en
la registrada. En cuanto a las denominaciones ECOPACK , ECOPARK exlste Ltna marcada diferencia
conceptual, porque ECOPACK significa paquetes, envases ecológicos - (Eco Ecológico; Pack Paquetes),
significado que no tiene ECOPARK, ya que está significa parque ecológico. Ambos vocablos evocan una
idea diferente en la mente del consumidor que es un punto a tener en cuenta pues evitará que se llegue a
producir la confusión directa e indirecta en el mismo. Por otra parte, las palabras ECOPACK y ECOPARKse
encuentran calificadas por los sustantivos YAGUARETE y ASUNCIÓN, lo cual es una diferencia decisiva
para distinguirlas. Además, la denominación YAGUARETE ya se encuentra registrada a nombre de mi
representada en numerosas clases de la Clasificación vigente y cuyos antecedentes obran en el archivo de
la DINAPI. Por consiguiente, ya existe un derecho adquirido sobre esta denominación. Al contrario de lo
sostenido en la Resolución recurrida las denominaciones que forman a la marca en cuestión forman
conjuntos distintos al primer golpe de vista. La misma diferencia se da en el campo fonético ya que al
pronunciar a las marcas YAGUARETE ECOPACK y ECOPARK ASUNCION se puede constatar que
constituyen fonemas totalmente distintos. Además, en lo que hace a la conformación de la marca, se ha
reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales de las misma, a sus radicales, por ser
generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor. Siendo asi, la primera palabra con la
gue se inicia la ortografía de la marca solicitada es decisiva para distinguirla suficientemente de la marca
registrada .../... fs evidente que al ser la marca solicitada una marca compuesta como se ha especificado más
arriba la denominación YAGUARETE, hace que se centre la atención en la primera denominación
constituyéndose en la'Mot Vedette'(...)

Que, contesta la expresión de agravios el oponente: "(...)Como podrá constatar Sra. Directora, resulta
por demás ostensible que la marca solicitada 'YAGLIARETE ECOPACK Y ETIQUETA", constituye una
imitación y TRANSCRIPCIÓN T)TAL de la marca ECOPACK ASUNCIÓN Y ETIQUETA, que mi mandante
tiene registrada en CLASES IGUALES Y RELACIONADAS, por lo cual es totalmente confundible con la
marca debidamente inscripta. El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa
prohibición de la Ley. Por ende, es evidente pues, que ello surge de una primera aprehensión que no se
desvirtúa por circunstancia alguna, que ambas YAGUARETÉ ECOPACK Y ETIQUETA, solicitada y ECOZACK
ASUNCIÓN Y ETIQUETA registrada guarda una SEMEJANZA EN TODOS LOS PLANOS a saber, visual,
gráfico, fonético y ortográfico .../... Es muy evidente que el solicitante de la marca, se inspiró en la marca
registrada, guardando IGIJALDAD en todos los planos a una marca debidamente registrada a favor de mi
mandante. Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir petfectamente, que ambas marcas al
ser leídas ENSU CONJUNTO en forma sucesiva ECOPACK ASUNCION / YAGUARETE ECOPACK; impactan
de manera IGUAL Y CONFUNDIBLE en la mente del público interesado o consumidor. Y sobre este punto
destacamos las reglas dadas por la Doctrina y Jurisprudencia marcaria, para realizar el cotejo de las marcas,
"a la hora de determinar si existe un riesgo de confusión" debe realizarse con t)na visión sintética de
conjunto, en su integridad - sin artificiales desmembraciones -, en forma sucesiva y no simultánea," por lo
que al utilizar esta regla sobre las marcas señaladas más arriba, encontramos que son totalmente
confundibles(...) - - - - - -

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA'
(solicitada en clase 40) y la marca "ECOPARKASUNCIÓNYETIQUETA" (registrada en las clases aoy Og. --

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente
desde una visión de conjunto, como es regla general en el

Djidctora
.Dir6fón Gencral

:liriición Nacionrl

desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las
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POR I¿, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 389 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR IA,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA YAGUARETE ECOPACK Y mQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N' 43955/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE SA. ---...---

Asunción, ?7 Aüi] 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARTONES

YAGUARETE SA., contra la Resolución N' 389 de fecha 08 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de CARTONES

YAGUARETE SA, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N" 389 de fecha 08 de mayo de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 28 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de julio de 2024 el representante convencional de CARTONES YAGUARETE SA
expresa agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de

agravios y ordena el traslado a la contraparte por elplazo de ley.

Que, en fecha 24 de septiembre de 2O24la representante convencional de ECOFLEX INDUSTRIALY

COMERCLAL SA contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección General dicta la
providencia de Autos para resolver en fecha 04 de octubre de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que:'(..)Que, realizado el cotejo marcario entre la

denominación solicitada 'YAGIJARETE ECOPACK y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es

indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ECOPARK ASUNCIÓN, se percibe que
entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y
conceptual. Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente
hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos
pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de
manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común. Que, al realizar un análisis entre
las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGLIARETE ECOPACK presenta una ligera
diferencia con respecto a la marca de la oponente ECOPARK ASUNCIÓN. Sin embargo, si bien es

importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la
apreciación global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un'aire de familia', lo que
puede inducir tanto a la confusión directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que

ambas provienen del mismo origen de producción).' .../... Que, de hecho, es evidente de manera muy clara

que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la

marca solicitada a favor de la solicitante seria claramente contrario a nuestra Legislación
además, la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente,
elevadÍsimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el
marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas"(...)".
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DE LA, MARCA yAGUAREIE ECOPACK y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N" 43955/2023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A" ---------

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 "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA"

en la clase 40, con la marca oponente "ECOPARKASUNCIÓNYETIQUEIA" registrada en las clases 04y 40.

YAGUARETE ECOPACK Y ETIQI.JETA

ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA

(marca solicitada)

(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 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

continuació n " ...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 la marca solicitada ryAGUARETE ECOPACK Y ETIQUEIA" y la marca oponente

"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA' se advierte que ambas poseen componentes que permiten

diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las

marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general

de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca oponente se

encuentra compuesta por dos vocablos "ECOPARK" y "ASUNCIÓN", la marca solicitada también se

encuentra compuesta por dos vocablos "YAGUARETE" y "ECOPACI«. Si bien los vocablos "ECOPARK" y

"ECOPACK" se asemejan en su estructura ortográfica, es importante mencionar que la marca solicitada

utiliza en primer término el vocablo "YAGUARETE", el cual ocupa el lugar preponderante de la
denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados.

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N" 25912025,

señalan: "(...)Los consumidores conceden menos importancia a la pafte Íinal de los signos denominativos.

Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual

menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo,las sílabas o fonemas coincidentes o

similares ubicados al comienzo de los signos comparados sue-Ien pesar más al apreciar su;s*
fonética(...)"', por lo que Ia diferencia en la parte inicial genera una impresión disünta en

Crist

D.:llonl,tcnnal te Propiedad I nrtlectual

pugna. """;
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Que, el doctrinario Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o
particulas comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo distintivo." En ese sentido, 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 proteccrón otorgada a la marca registrada
"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" se exüende al 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, también conviene traer a colación lo dispuesto en las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE
MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.o 25912025, que 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 [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de
los elementos verbales de los signos comparado.s 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 /etras 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 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
posteriorALEOSANi(...)"- ----

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta
fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuación de las silabas que integran cada
denominación. Bajo dicho criterio, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIeUETA" y la marca
oponente 'ECOPARK ASUNCIÓN Y ffiQUETA" muestran diferencias sustanciales en su composrción. En
particular, la inclusión inicial del vocablo YAGUARETE 

-vinculado directamente alnombre comercialdel
solicitante- otorga una configuración distintiva al signo pretendido, proyectando una impresión auditiva
diferenciada. El signo solicitado se pronunciará ya-gua-re-te/e-co-pack; mientras que la marca registrada
e-co-park/a'sun-ción;se aprecia claramente la diferencia en el arranque de las denominaciones y en el
sonido de conjunto de las marcas.

De igual manera, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaciones, Ia marca
solicitada 'YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUEIA" compuesta por el vocablo "YAGUARETE" que alude
directamente a la firma solicitante Cartones Yaguarete S.A y al animal felino jaguar y por el vocablo
"ECOPACK' que significa empaque ecológico, se refiere a envases, cajas, bolsas o envolturas diseñadas para
cuidar el medio ambiente. Mientras que la denominación de la marca registrada "ECOPARKASUNCIóN y
ffiQUETA" compuesta por elvocablo delidioma inglés "ECOPARK" que significa ecoparquey "ASUNCIóN"
que es un término descriptivo geográfico referente a la capital de nuestro país. Las Di ara el
Examen de Marcas en el Paraguaya, confirman que si los significados semáplir*
claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerars" ."n6qiiii,

r Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DINAPI), Directrices para el examen d" 
^rr"r, ")i.!aÁgr4y,httos://r,vww.dinapr.gov.p),/portal/v3lpropiedad-industrial/marcas/directrices 'r\;, - -

son

eflna
ffffn¡¿,¡lndustriai

li t, i'*iot't t*tt"'u''
httos://tvww.dinapt.gov.p)¡/portal/v3lpropiedad-industrial/nlarcas/directrices '\l 

.

4 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en pih
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Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACKY
ETIQUETA" pretende el registro en Ia clase 40 para "Seruicios de tratamiento de materiales de papel y
cartón",Ia marca oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ffiQUETA" se encuentra registrada en la clase 40
para: "servicios prestados en el marco del tratamiento o transformación mecánica o quimica de objetos o
sustanc,¡as orgánicas o inorgánicas, reciclaje de basuras o plásticos, transformación de basuras a energía
eléctrica, a gas hidrógeno, tratamiento de materiales, selección de desechos y materiales de reciclaje,
destrucción de residuos y desechos, descontaminación de materiales de reciclaje, incineración de residuos
y desechos, información sobre tratamiento de materiales reciclado" y en la clase 04 para: "Todos los

productos"

De la cobertura de servictos señalada vemos que si bien las marcas amparan servicios de la misma
clase 40, las diferencias señaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos permtten colegir que
podrán coexistir pacÍficamente en el mercado.

Que, 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 conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles."TEnel
presente caso, vemos que el hecho de tener semejanzas en una parte del signo, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en

conjunto en la presente resolución. -----------

En sÍntesis, al limitarse las semejanzas únicamente a un segmento de la denominación y existir
notorias discrepancias en los ámbitos visual, fonético y conceptual, este Dirección General considera
plenamente factible la coexistencia pacífica en el mercado entre la marca solicitada "YAGUARETE

ECOPACKY ETIQUETA" (clase 40) y la oponente "ECOPARKASUNCIÓN Y ETIQUETA" (clases aO y o4i¡. ---

Que, de la evaluación conjunta de los elementos analizados, esta dependencia administrativa
concluye que los signos enfrentados presentan claras diferencias y suficiente originalidad en cada uno de
los planos de comparación, excluyendo el riesgo de confusión; en consecuencia, corresponde revocar la
resolución recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.Ie REVOCAR Ia Resolución N' 389 de fecha 08 de mayo de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR Ia prosecución de los trámites de la
ryAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA', clase

solicitud de registro de la marca

40, Expediente N" 4395512023,

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

a Gene r,ll lnte¡ina
reml rit lro¡[dad Industt'irl.

7 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 20I3.

cional de Pro¡i'eriad lntelcctuai

solicitada a
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Que, alega el recurrente acerca de la preponderancia de unos de los elementos en la marca pedida.
Trayendo a colación lo señalado por la doctrina sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta
necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene
signifrcación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...',
"es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a

fin de precisar su elemento "decisivo" que es )ógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de

En el caso de autos, además de que la palabra "YAGUARETE" ocupa el primer lugar de la
denominación, también constituye el elemento común de la familia de marcas a nombre de la firma
solicitante y que coincide con parte del nombre de la firma solicitante, a este respecto esta dependencia
administrativa considera que en la denominación solicitada el elemento "YAGUARETE" es lo
suficientemente fuerte para asumir el papel principal y protagónico en Ia denominación.-------

Que, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, el solicitante de

autos ya posee registros de marcas con vocablo "YAGUARETE" en la clase 40:YAGUARETE PACKAGING

SOLUTIONS, Registro N" 626150; YAGUARETE FLEXPACK, Registro N' 578918; CARTONES YAGUARETE,

Registro N' 530110; YAGUARETE CARTONES, Registro N' 538511; CON YAGUARETE, CRECEMOS

RECICLANDO (SLOGAI,I), Registro N' 512229. Extremo que nos permite colegir que la solicitud en curso,

sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.

Tal como se ha señalado, la parte solicitante posee una "familia de marcas" con el vocablo
"YAGUARETE". 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: Llna

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 inúnsecamente disüntivos o pueden
haber adquirido carácter disünüvo a tavés del uso constante o la publicidad en el pafs. Los elementos
distintivos especfficos compartidos por todas las marces de la misma familia refuenan la información sobre
el origen comercial de los productos o seruicios que ostentan esos si6nos(...)". ----

Asimismo, tanto 'YAGUARETE ECOPACK' como 'ECOPARK ASUNCIÓN" son marcas mixtas cuyos

elementos gráficos aportan distintividad y generan una impresión visual diferente. La solicitada incluye la

denominación "YAGUARETE" en letras mayúsculas negras subrayadas en rojo, "ECOPACK" en menor

negro, una hoja verde, "ASUNCIÓN" en menor tamaño y la figura de una carretera. El
::

ilustra dichas diferencias ---'-¡!:

marca solicitada

VAG-UARETE
ECOPACK ECOPAR.K§.

5 otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo'Perrot. Año 20o3.
6 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2O25). Disponible en:
Irtlrrs://rtrvw.dinanr.eor'.or/rrortal/r'l/pr,rprerlad-ttrdus¡rtal/ntarcas/drrcetntcs

marca oponente

tamaño y la imagen de un jaguarete en rojo; mientras que la oponente presenta "ECOPARK" en verclg y
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Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Las marcas enfrentadas son
marcas comPuestas por dos palabras YAGLIARETE y EC)PACK, en la solicitada y ECOPARK y ASUNCIóN en
la registrada. En cuanto a las denominaciones ECOPACK , ECOPARK existe una marcada diferencia
conceptual, porque ECOPACK significa paquetes, envases ecológicos - (Eco Ecológico; pack paquetes),

signifrcado que no tiene ECOPARK, ya que está significa parque ecológico. Ambos vocablos evocan una
idea diferente en la mente del consumidor que es un punto a tener en cuenta pues evitará que se llegue a
producir la confusiÓn directa e indirecta en el mismo. Por otra parte, las palabras ECOPACK y ECOpARKse
encuentran calificadas por los sustantivos YAGUARETE y ASUNCIÓN, lo cual es una diferencia decisiva
para distinguirlas. Además, la denominación YAGLIARETE ya se encuentra registrada a nombre de mi
representada en numerosas c/ases de la Clasifrcación vigente y cuyos antecedentes obran en el archivo de
la DINAPI. Por consiguiente, ya existe un derecho adquirido sobre esta denominación. Al contrario de lo
sostenido en la Resolución recurrida las denominaciones que forman a la marca en cuestión forman
conjuntos distintos al primer golpe de vista. La misma diferencia se da en el campo fonético ya que al
pronunciar a las marcas YAGLIARETE ECOPACK y ECOPARK ASUNCION se puede constatar que
constituyen fonemas totalmente distintos. Además, en lo que hace a la conformación de la marca, se ha
reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales de las misma, a sus radicales, por ser
generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor. Siendo así, la primera palabra con la
que se inicia la ortografÍa de la marca solicitada es decisiva para distinguirla suficientemente de la marca
registrada .../... Ps evidente que al ser la marca solicitada una marca compuesta como se ha especificado más
arriba la denominación YAGUARETE, hace que se centre la atención en la primera denominación
constituyéndose en Ia 'Mot Vedette'(...)

Que, la parte oponente no contestó el traslado de los agravios, por lo que se la declaró en rebeldÍa, se
dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver. ----------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca "YAGUARETE ECOPACK y ETIeUETA,
(solicitada en clase 16) y la marca "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" (registrada en las clases aO y o\. --

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 Ia 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 TAGUARETE ECOPACK y E-fleUETA"
enlaclase16,conlamarcaoponente"ECOPARKASUNCIÓNYETIQUETA"registradaenlasclases 04y40.

YAGUARETE ECOPACK Y MQUETA

ECOPARK ASUNCTÓN Y mQUETA

(marca solicitada)

(marca oponente)

Pamela Cristaldo
ctora Ccncrel Intctina

Grncral 11e irropicdad lndusrrial

las

ción Nacional de Propirdad I¡relcrrual

necesariamente causarán confusión en el seno del público consumrdor pues,
impresión visual muy diferente.
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Asunción, 27AGI 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARTONES

YAGUARETE SA., contra la Resolución N" 388 de fecha 08 de mayo de 2O24, dictada por Ia Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos, y ; - - -' - - - - - -' -

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de CARTONES

YAGUARETE SA, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N'388 de fecha 08 de mayo de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 05 de junio de 2O24 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 17 de julio de 2024 el representante convencional de CARTONES YAGUAREIE S-A"

expresa agravios; en fecha 22 de julio de 2024 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de

agravios y ordena el traslado a la contraparte por elplazo de ley.

Que, en fecha 22 de octubre de2024 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la

rebeldÍa a la parte oponente por no contestar el traslado de los agravios, da por decaÍdo el derecho que

dejó de usar y llama a Autos para resolv

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que:'(..)Que, realizado el cotejo marcario entre la

denominación solicitada "YAGIJARETE ECOPACK y ETIQUEM" se observa a simple vista que la misma es

indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ECOPARK ASUNCIÓN, se percibe que

entre las mismas existen elementos que las hacen prácücamente idénticas en los planos fonético, visual y
conceptual. Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente

hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos

pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de

manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común. Que, al realizar un análisis entre

las denominaciones, se observa que la marca solicitada YAGUARETE ECOPACK presenta una ligera

diferencia con respecto a la marca de la oponente ECOPARK ASUNCIÓN. Sin embargo, si bien es

importante examinar las partes individuales de los signos en disputa, lo verdaderamente relevante es la

apreciación global. Desde esta perspectiva, ambas marcas muestran claramente un'aire de familia', lo que

puede inducir tanto a la confusión directa (confundir una marca con otra) como a la indirecta (asumir que

ambas provienen del mismo ongen de producción)." .../... Que, de hecho, es evidente de manera muy clara

que en este caso se presenta una copia exacta de la marca registrada ECOPARK, por lo que el registro de la

marca solicitada a favor de la solicitante serÍa claramente contrario a nuestra Legislación Marcaria. Que,

además, la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponery UN

elevadisimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho gue se

marcas en pugna parecen formar parte de una misma "familia de marcas

que las



DIRECCION NACIONAL DE

V :YPROPIEDAD\i:d INTELECTUAL
V ."\ GOBIERNO r¡u. PARAGUÁI\i# PARAGUAY REKUÁI

PANAGUAY

Resorución..-07 I t
poR I-A cuAL sE REVocA L¿. RESoLUcTóN N" 388 DE FEcHA 08 DE MAyo DE zoz4 DIcTADA poR LA
ompcctóN DE ASUNToS N{ARCARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE I-A MARCA'YAGUARETE ECOPACK Y mQUErA", CLASE 16, EXPEDIENTE N" 4395912023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE S.A" .........

los elementos verbales de los signos comparadosfuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no
se puedan disünguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de
un signo denominativo son sus -/etras y sÍlabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las

silabas comltnes 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
posterior ALEOSAN 3 (...) " - - - - - - - - - - -

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos desde la perspectiva fonética, resulta
fundamental evaluar la estructura, la secuencia, el ritmo y la acentuación de las sÍlabas que integran cada

denominación. Bajo dicho criterio, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA" y la marca
oponente "ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" muestran diferencias sustanciales en su composición. En
particular, la inclusión inicial del vocablo YAGUARETE 

-vinculado 
directamente al nombre comercial del

solicitante- otorga una configuración disüntiva al signo pretendido, proyectando una impresión auditiva
diferenciada. El signo solicitado se pronunciará ya-gua-re-te/e-co-pack; mientras que la marca registrada
e-co-park/a-sun-ción; se aprecia claramente la diferencia en el arranque de las denominaciones y en el

sonido de conjunto de las marcas.

De igual manera, al realizar el análisis conceptual de las respectivas denominaciones vemos que la
marca solicitada 'YAGUARETE ECOPACKY ETIQUETA" está compuesta por el vocablo 'YAGUARETE" que
alude directamente a Ia firma solicitante Cartones Yaguarete S.A y al animal felino jaguary por el vocablo
"ECOPACK" que signifi ca empaque ecológico, se refiere a envases, cajas, bolsas o envolturas diseñadas para
cuidar el medio ambiente. Mientras que la denominación de la marca registrada "ECOPARK ASUNCIÓN Y
ETIQUETA" está compuesta por el vocablo del idioma inglés "ECOPARK" que significa ecoparque y el
vocablo "ASUNCIÓN" que es un término descriptivo geográfico referente a la capital de nuestro paÍs. Las

Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguaya, confirman que si los significados semánttcos de

ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse
conc eptualmente diferentes.

Que, alega el recurrente acerca de la preponderancia de unos de los elementos en la marca pedida.
Trayendo a colación lo señalado por la doctrina sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta
necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo üene
significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette-...",
es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a

fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de
identificación comercial de los productos." 5---

En el caso de autos, además de que la palabra "YAGUAREIE"

denominación, también constituye el elemento común de la familia de

solicitante y que coincide con parte del nombre de la firma solicitante, a

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPD, Directrices para el examen de marcas en Pa6guar/.
https://www.dinapi.gov.p)i/portal/v3lpropiedad-industrial/marcas/directricos -:i r

4 Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en faisgyay.Disponible.eni
l-4_ --l/- ,- ,- l:---_:

ocupa el

marcas a
primer I

h n J.ls:/Avww.dinapi.gor'.py/portal/v J/propredad- industrial/nra rcas/directric es
5otamendi,Jorge'DerechodeMarcas.LexisNexis-Abeledo.Perrot.Año2003.

de la
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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 (7lz¡.'-------

Que, al analizar la marca solicitada ryAGUARETE ECOPACK Y ffiQUETA" y la marca oponente
"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA' se advierte que ambas poseen componentes que permiten
diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las

marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general

de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que Ia marca oponente se

encuentra compuesta por dos vocablos "ECOPARK" y "ASUNCIÓN", la marca solicitada también se

encuentra compuesta por dos vocablos "YAGUARETE" y "ECOPACI«. Si bien los vocablos "ECOPARK" y
"ECOPACK" se asemejan en su estructura ortográfica, es importante mencionar que la marca solicitada
utiliza en primer término el vocablo "YAGUARETE", el cual ocupa el lugar preponderante de la
denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados.

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N" 25912025,

señalan: "(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos.
Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o

similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud
fonética(...)"', por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresión dlstinta en las marcas en

Pugna.

Que, el doctrinario forge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o

partículas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo." En ese sentido, 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

"ECOPARK ASUNCIÓN Y ETIQUETA" se extiende al conjunto del signo denominativo asÍ presentado, y no
le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razónpor 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,
MARCAS

también conviene traer a colación lo dispuesto en las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE

EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.' 25912025, que señala cuanto sigue:

comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
estructura de los signos [...] Se entenderá que existe similitud fonéüca si el sonido.deJ

/..:.,,,"

' Derecho de Marcas. f orge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑo: 2o0l ' 
.;

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el examen de Marcas en el Paraguay (2025).p,298
https:/i rvww.dinapi.gov.py/portal/v3lpropiedad-industrial/marcas/directrices

La
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POR I.A CUAL SE REVOCA I.á. RESOLUCIÓN N'388 DE FECHA 08 DE MAYO DE2024 DICIADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA',YAGUARETE ECOPACKY ETIQLJETA", CTASE 16, EXPEDIENTE N' 4395912023 A NOMBRE
DE CARTONES YAGUARETE SA. -...-----

materiales de reciclaje, destrucción de residuos y desechos, descontaminación de materiales de reciclaje,
incineración de residuos y desechos, información sobre tratamiento de materiales reciclado"y en la clase

04 para: "Todos los productos".--------

De la cobertura señalada vemos que las marcas amparan productos y servicios de diferentes clases

del nomenclador, ésto sumado a las diferencias señaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos
permiten colegir que podrán coexistir pacÍficamente en el mercado.

Que, 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 conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.'En el

presente caso, vemos que el hecho de tener semejanzas en una parte del signo, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos anallzados en
conjunto en la presente resolución. -----------

En síntesis, al limitarse las semejanzas únicamente a un segmento de la denominación y existir
notorias discrepancias en los ámbitos visual, fonético y conceptual, este Dirección General considera
plenamente factible la coexistencia pacífica en el mercado de la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACKY
ETIQUETA" (clase 16) con la marca oponente "ECOPARKASUNCIÓNYETIQUETA" (clases Oay aQ.

Que, de la evaluación conjunta de los elementos analizados, esta dependencia administrativa
concluye que los signos enfrentados presentan claras diferencias y suficiente originalidad en cada uno de
los planos de comparación, excluyendo el riesgo de confusión; en consecuencia, corresponde revocar la
resolución recurrida.--

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

RE SUELVE

Art.ls REVOCAR la Resolución N' 388 de fecha 08 de mayo de 2024 dictada por Ia

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

otnecctót¡ NAcIoNAL DE

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites
ryAGUARETE ECOPACK Y ETIQUETA",

de la solicitud de registro de la marca

clase 16, Expediente N" 4395912023,

Art.3s

'Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
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administrativa considera que en la denominación solicitada el elemento 'YAGUARETE" es lo
suficientemente fuerte para asumir el papel principal y protagónico en Ia denominación.-------

Que, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, el solicitante de

autos ya posee registros de marcas con vocablo "YAGUARETE" en la clase 16: YAGUARETE CARTONES,

Registro N" 534815; CARTONES YAGUARETE, Registro N" 546214; YAGUARETE FLEXPACK Registro N"

578916; YAGUARETE PACKAGING SOLUTIONS, Registro N' 626148. Extremo que nos permite colegir que Ia

solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra versión de una marca

que ya le pertenec

Tal como se ha señalado, la parte solicitante posee una "familia de marcas" con el vocablo
"YAGUARETE'. 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 u/? grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y
pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser inñnsecamente distintivos o pueden
haber adquirido carácter distintivo a tavés del uso constante o la publicidad en el pais. Los elementos
üsüntivos específicos compartidos por todas las maÍcas de la misma familia refuenan la información sobre
el origen comercial de los productos o setvicios que ostentan esos signos(...)'*. -"'

Asimismo, tanto 'YAGUARETE ECOPACK' como "ECOPARK ASUNCIÓN" son marcas mixtas cuyos

elementos gráficos aportan distintividad y generan una impresión visual diferente. La solicitada incluye la

denominación "YAGUARETE" en letras mayúsculas negras subrayadas en rojo, "ECOPACK" en menor
tamaño y la imagen de un jaguarete en rojo; mientras que la oponente presenta "ECOPARK" en verde y

negro, una hoja verde, "ASUNCIÓN" en menor tamaño y la figura de una carretera. El siguiente cotejo

ilustra dichas diferencias

marca solicitada marca oponente

YAGUABETE
ECOPACK

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "YAGUARETE ECOPACKY

ETIQUETA" pretende el registro en la clase l6 para los productos"Papel, cartón y artículos de estas materias

no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías,

artÍculos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas,

pinceles, máquinas de escribir y artÍculos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material
didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidos en otras clases), caracteres

de imprenta, clichés de imprenta", la marca oponente "ECOPARKASUNCIÓNYETIQUETA" se

registrada en la clase 4O para: "servicios prestados en el marco del tratamiento o

o quÍmica de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, reciclaje de basuras o

de basuras a energía eléctrica, a gas hidrógeno, tratamiento de materiales,
;1..,.ir'i' (\

t r**"" ,t-*r.l d" rr"p.dad Intelectual (DINAPD, Directrices para el examen de marcas en Paraguay (/Ü25),,Dii
l¡ttps://rvwrv.dir.r a p i. gov. pr,/portal/v3lpropicdad-industrial/marcas/directrices ir ' . l'

Hc¡ón
ECOPAR.KS

Cristaldc,

.l;:r:r{ :,:.i-jj t. i:.;,,i.:lr:r,iri,.
L,rti'¡¡ §ilifi¡l Ct i't:;,ri,d lr rclicii¡l

...¡/.,

.-rr:-r;:"'::;"
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Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CUMBRE INMOBILLARIA Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda
información acerca de las caracteríshcas del servicio pedido. Dicho carácter debe desprenderse del
significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se

aprecia que la solicitud de registro de la marca "CUMBRE INMOBILIARIA Y ETIQUETA" fue presentada
para cubrir swigig.Lde la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Servicio de
agencia inmobiliaria' 

----------

Que, a los efectos de determina¡ si la solicitud de registro de marca "CUMBRE INMOBILLARIA Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda
información acerca de las características de los servicios pedidos. En ese sentido, tenemos que la
denominación "CUMBRE INMOBILLARIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual y necesario con
el que se designa a los servicios de la clase 36 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la
presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las

caracteríshcas de los servicios pedidos.

Que, esta Dirección enüende que la solicitud de registro "CUMBRE INMOBILLARIA Y ETIQUEIA"
representa una creación lingüsüca 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. El ensamblaje de los elementos nominales y figurativos inyectan una
dosis sustancial de especificidad al signo solicitado.--

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. |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 característica del producto o servicio que va a disünguir, o aun de la actividad 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 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 caracterÍsücas."-------

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 la búsqueda realizada en el sistema informático de la

Institución, también se encuentran registradas las marcas: CUMBRE CORREDORES DE SEGUROS, cl
Registro N'473189, nombre de Creamost S.a.; CUMBRES DE San Bemardino, clase 36, Registro N"
nombre de VALORES CASA DE BOLSA SA; ¡1¡A'5 CUMBRES, clase 36, Registro ry: ó45ffi
Inmobiliaria Altas Cumbres S.A.; 'IáS CUMBRES' BARRIO CERRADO, clase 36,'Registro
nombre de Sergio Daniel Amarilla Bedoya; MILENIO INMOBILLARLA, clase 36, Regisfro Nt O4

de Nelson Ariel Mancuello Lopez; INMOBILTARIA RAICES, clase 3ó, Registro N' 6U266,
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Asunción, 2 7 AG0 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de BUSINESS TRADE

SERVICES PARAGUAY SA. (BTS PARAGUAYSA.) contra la Resolución N'1167 de fecha 21de mayo de 2025,

dictada por la Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de sepüembre de 2025 se presenta la representante convencional de BUSINESS

TRADE SERVICES PARAGUAY SA. (BTS PARAGUAY S.A), e interpone recurso de apelación contra de la
Resolución N" 1167 de fecha 21 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 la representante convencional de BUSINESS TRADE SERVTCES

PARAGUAY SA (BTS PARAGUAY SA) expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión
de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca CUMBRE

INMOBILIARIA ha sido presentada para amparar los servicios de la clase i6. 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: La marca se

encuentra incursa en la siguiente prohibición: 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., La denominación se

considera descriptiva y sin distinüvidad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado( )" ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Si bien se quiere considerar

exageradamente evocativa la palabra CUMBRE para la rama de servicios inmobiliarios por su signifrcado
"cima o parte superior de un monte", el rubro de las inmobiliarias no es solo la venta, administración,
colocación en el mercado, gestión entre comprador y vendedor un inmueble ya sea departamento, casas,

edificios, loteamiento, etc. Etc., etc., y no "la cima del monte', o sea para ejemplificar mejor a la hora de
juzgar la factibilidad del registro de la marca solicitada, tenemos que ubicarnos en el presunto consumidor
y este al decir "cumbre" lo primero que le vendrá en mente sería una agencia inmobiliaria!!, de ninguna
manera describe las caracteristicas propias del servicio con esta sola denominación ,../.., Por otra parte,
podemos citar algunas denominaciones que se encuentran registradas que se podrian considerar genéricas
o evocaüvas(...)" - - - - - - -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedg{$
inte¡puesto - -,ii:'-:-

:l:l (.c

lntcrina
¡irdr¿ lndusttial

ei¿J l¡teltcttz!
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olRpccróN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "cuMBRE
INMOBILLARTA Y ETIQUETA", CLA,SE 36, EXPEDIENTE N'59055/2023, SOLICITADApORBUSINESS TRADE
SERVTCES PARAGUAY SA. (BTS PARAGUAY SA.) -------

Inmobiliaria RaÍces S.A.;ULTRA INMOBILIARIA, clase 36, Registro N" 623775, a nombre de Ultra Inmobiliaria
S.R.L.; extremo que demuestra que los vocablos "CUMBRES" e "INMOBILIARIA" son utilizados en
denominaciones marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacíficamente en el

mercado.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominación "CUMBRE" en letras imprentas mayusculas negras en tamaño preponderante, la "M" tiene
un diseño de lineas caracteristico, en el margen inferior la denominación "INMOBILIARIA" también en
letras imprentas mayusculas negra en menor tamaño, en el margen superior se visualiza un triangulo de

color rojo, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cíerta distintividad a

la marca.

marca solicitada

A

CURIIBRE
lNv,o¡¡t.tARtA

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de Ia Ley. AI 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 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 su servicio, es eminentemente evocativo,

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o

el conjunto de servicios (o productos) 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 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

Art.le

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1167 de fecha 2l de mayo de2}25 dictada por la Dirección de

Marcas.

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

INMOBILIARIA Y ETIQUETA:', clase 36, Acta N' 59055/2023, solicitada a nombre de

Art.2e

!rtef¡na
C Industri¿l

Art.3e

BUSINESS TRADE SERVTCES PARAGUAY SA.

d¡d Inteltctual
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 368 DE FEcHA 23 DEABRILDEaIII,DIcTADApoRLA
omrcclóN DE ASUNToS MARCARIos Lmclosos, EN EL EXpEDTENTE DE soI.rcrruD DE REGISTRo
DE LA N,ÍARCA "HELIOMAX', CLASE 03, EXPEDIENTE N' 100948/2023, SOLICTTADO POR CEODERMA Sá"

no puede invocarse protección sobre la base de dicho vocablo, debido a que la misma coexiste
pacÍficamente en la misma clase con titulares diferentes. A continuación, citamos algunas de las marcas
registradas que están utilizando la misma partícula "HELIO' en la clase Oi .../... Dado que la marca oponente
convive pacífrcamente en la clase 03, con todas las marcas mencionadas anteriormente, siendo que ya se
encuentran concedidas pese a que se encuentren en la misma clase, y siendo la marca de mi mandante
absolutamente diferente, no existe razón jurÍdica valedera por la cual la marca oponente no pueda
extender dicha convivencia registral a la marca ahora solicitada por mi mandante CEODERMA S.A. .../... Es
innegable, la inapropiada comparación realizada por la oponente al momento de cuestionar la viabilidad
del registro de la marca de mi mandante, en razón de que el análisis realizado ha sido llevado a cabo de
manera somera y aislada, y no de forma conjunta, tal como recomienda la doctrina en materia de análisis
comparaüvo de marc as (...) " - - - - - - - - - - -

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte oponente y
manifiesta: "(...)Como se observa del cotejo anterior, ambas marcas están compuestas por un solo elemento
de 3 sílabas. De las I letras de la marca solicitada, 6 de ellas son reproducción exacta y en la misma
secuencia de las letras que conforman la marca de mi mandante, existiendo por consiguiente una
innegable coincidencia ortográfica. El solicitante reproduce enteramente el radical 'HELIO...'de la marca
de mi mandante y la letra 'X" final. Se limita a tan solo reemplazar la desinencia "PLEX" por'MAX', que a su
vez reproduce la misma letra frnal "X", resultando un cambio mÍnimo e insuficiente para diferenciar a las
marcas, ya que la coincidencia en radicales y letras finales hace que la pronunciación de ambas resulte en
extremo similar, exisüendo en consecuencia destacables semejanzas auditivas, a más de las gramaücales ya
apuntadas .../... Continúa el recurrente en su escrito esta vez invocando -aunque con desacertada óptica-
una supuesta coexistencia entre la marca de mi mandante y dos (02) marcas de la clase i .../... Cada caso
debe analizarse de manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o
acompañados de elementos claramente diferenciadores. En cambio, aquÍ ambas partes actúan en el mismo
rubro, lo que genera confusión directa e indirecta.../... obseruamos que la coextstencia no es un supuesto
absoluto ni que implique una presunción iuris et de iure de verdadero pacifismo entre dos marcas, por lo
que pierde efecüvidad este argumento al notar supuestos que van a generar confundibilidad entre las
marcas en pugna(...)" ---------

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca "HELIOMAX' (solicitada en clase 03) y la
marca "HELIOPLEX" (registrada en la clase 03).

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. ---------

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 "HELIOMAX" en la clase 03 y la ma

'HELIOPLEX', regisüada enla clase 03. ----,;,{,'or;;q
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Asunción, 27 AGI 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CEODERMA S.A"

contra la Resolución N' 368 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Liügiosos, y; - - - - - - - - - - --

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2O25 se presenta el representante convencional de CEODERIvÍA Sá' e

interpone recurso de apelación contra la Resolución No 368 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 24 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 28 de agosto de 2025, el representante convencional de CEODERMA SA expresó

agravios; dictándose en fecha 29 de agosto de 2025 la 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 26 de septiembre de 2025, el representante convencional de KEiIVIJE INC. contestó el

traslado de la expresión de agravios, en consecuencia esta Dirección dictó la providencia de Autos para

resolver en fecha 07 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación

solicitada 'HELIOMAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de la oposición HELIOPLEX se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
prácticamente idénücas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, esta similitud se evalúa teniendo
en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un
análisis detallado de las diferencias visuales, gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la
impresión auditiva que le genera la marca .../... fs relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma
exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público
consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a
una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable gue se genere un riesgo de confusión
por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. Que, al analizar las marcas HELIO/MA/X Golicitada) y
HELIO/PLE/X (oponente), se observa que la primera reproduce la raiz "HELIO'de la marca oponente, como
así también Ia última letra X lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es

relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciacion global de los
mismos. Desde esa perspectiva, ambas marcas presentan un inequivoco aire de familia(...)" ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)Es importante
que la particula utilizada por la marca oponente es de uso común en la clase O3

marcas en pugna, surge que lo único que las mismas tienen en común es la partÍcul*)
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dichas marcas o el origen comercial de los productos y seruicios designados por )as marcas, cuando dicho
vinculo en realidad no existe.4

Que, en lo referente a la coexistencia marcaria invocada por la representación del apelante, se

constata que las denominaciones en pugna en elpresente caso, "HELIOMAX" y "FIELIOPLEX", exhiben una
conformación ortográfica distinta frente a los signos registrados "HELIOCARE" y "ANTHELIOS"; por
consiguiente, el argumento de coexistencia alegado carece de trascendencia y pertinencia para la
resolución de la litis de autos.

Que, de igual manera, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional a fin de dilucidar
Ia coexistencia, se han verificado los siguientes registros de marca a nombre de la firma oponente KENVUE

INC.: HELIOPLEX, clase 03, Registro N" 433271 (en trámite de renovación Acta N" 2664926); HELIOPLEX XP,

clase 03, Registro N" 490697; HELIOPLEX XP, clase 3, Registro N'490621;FDLIOPLEX360, clase 03, Registro

N" 535430;HELIOPLEX360, clase 03, Registro N" 623332.

De lo expuesto, podemos colegir que la parte oponente posee una "familia de marcas" con el vocablo
"HELIOPLEX" en la clase 03 situación que refilerza la distintividad adquirida de la marca oponente. Las

Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N' 259/2025 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 pais; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: IJna familia de
marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y peftenecen a la
misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrÍnsecamente distintivos o pueden haber
adquirido carácter disünüvo a través del uso constante o la publicidad en el pais. Los elementos distintivos
especÍficos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen
comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)'6

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distinüvidad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente "HELIOPLEX' se

encuentra registrada en la clase O3 para los productos: "Preparaciones para la protección solar, tales como
bloqueador solar en crema, loción bloqueadora, bloqueador en spray, bloqueador líquido, bloqueador en
gel, crema bronceadora sin sol, spray bronceador sin sol, gelbronceador sin sol, bronceador sin sol liquido,
bronceadores, spray para despues del sol, crema para despues del sol, gel, hidratantes para d cuerpo, tales
como; loción hidratante para el cuerpo, gel hidratante para el cuerpo, crema hidratantes para el cuerpo,
hidratantes faciales, tales como cremas hidratantes faciales, loción hidratante faclb,l"; mientras que la marca

en trámite de registro 'HELIOMAX' solicita la cobertura para la sJass-OL "Todos los productos'.

De la cobertura señalada, se puede colegir que las marcas enfrentadas amparan productos de la

misma clase 03 del nomenclador. A este respecto, los productos a ser comercializados por las mismas

uülizarán los mismos canales de distribución, como las farmacias, supermercados o tiendas de cosmética; y
estarán dirigidos al mismo sector del público consumidor. Las Directrices para el Examen de Marcas en el

Paraguay, aprobadas por Resolución N" 25912025 disponen: "(...)Pueden darse los siguientes casos de

identidad total o parcial de productos o servicios: .../... todos los productos o servicios
quedan incluidos dentro de una categoria más amplia de productos o

a Dirección Nacional de Propicdad Intelectual. QO25) Dirlrirs pan i Éxatnet dc A'larcat en Paragual.

https://n'srr<linal¡i.l,t¡uP]'/p<,rtal/r,-3¡prr,picrl¡rl-i¡rrlusrri:¡llnra¡cas tlircct¡iccs
5 Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DINAPI), Diiectnces para el examen de marcas en Paraguay (2O25).

https://wwrv,drnapr.gov.p.y/portal/v3lpropiedad-industnal/marcas/direct¡icr.s
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Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "HELIOMAX" y la marca

oponente "HELIOPLEX", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene similitudes
visuales y fonéticas de considerable magnitud. En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de

sus denominaciones, basta contrastarlas "HELIOMAX" - "HELIOPLEX', para verificar la semejanza visual y
auditiva entre los signos. La única diferencia se visualiza en parte de la sÍlaba final: "MAx" en vez de "PLEx"

de las denominaciones: es así que la marca solicitada utiliza las letras "MA" en reemplazo de las letras "PLE"

de la marca oponente, esto resulta insuficiente para evitar Ia confusión visual y auditiva, especialmente al

considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay'establecen la regla de que las letras aI

principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la coincidencia en la parte
inicial genera una fuerte similitud visual.

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresión auditiva
muy parecida, dada Ia gran coincidencia en sus elementos: "he-lio-max" y "he-lio-plex", además del inicio
"helio" comparten el sonido final de la "x" que suena como "ky. A continuación, se detallan las similitudes
gráficas y fonéticas entre las marcas en disputa:

HELIOMAX (marca solicitada), y

HELIOPLEX (marca oponente)

Que, al respecto, el Dr. forge 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

otos en el uso de marcas confindibles. 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 senticios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la
única."2 Y acertadamente menciona sobre la similihrd ortográfica: "Es quizás la más habitual en los casos de

confitsión. Se da por la coincidencia de leü:as en los conjuntos en pupa. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longifud y canüdad de sflabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles.' "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bret'n"y"Eretón"
( 5 3 2),' Máxima" y "Maxim's' ( 5 37).'8 .- - - - - - - - - - - -

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Materiil: "Directrices para el Examen de

Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 259/2025: "La mayorÍa de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, 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,t e1 uso probablemente causarÍa un riesgo de confusión en el sector de

leaconsumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directices para el examen de marcas en Paraguay. Disponible en:

httns:,/hvrvu,.di nar:li. gov.oyhrortal/v3/plrroicdad-i nthtsl ri¿I/nrarcas/directrices

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

' "DERECHO DE MARCAS" - forge Otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017

D ir¿icl,:r, N acional



DIRECCIóN NACIONAL DE

.tk ,\ GOBIERNO oTT I PARAGUAI\# PARAGUAY I REKUAI
(."% PRoPIEDAD
\l INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución."Q7 I 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 368 DE FEcHA 23 DE ABRILDEaI¿S,DIcIADA poR LA
om¡cctóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "HELIOMAX', C1ASE 03, EXPEDIENTE N' 100948/2023, SOLICTTADO POR CEODERMA SA.

posterior(...)".En el caso en estudio, los productos amparados por el registro de la marca "FIELIOPLEX" se

encuentran incluidos en "todos los productos" de la clase 03 sobre los cuales versa la presente solicitud. -

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

la Ley N' 1294198, el cual expresamente prohfbe el registro de signos idénticos 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. El artículo mencionado tiene
como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversión del titular anterior; la protección al consumidor
de tomar decisiones engañadas en el mercado; y asegurar que la competencia entre los que concurren al

mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercialy transparencia. --------

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 disüntos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'ú

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 General arriba a la

conclusión de que no es viable la coexistencia pacÍfica entre las marcas "HELIOMAX" solicitada en la clase

03 y "HELIOPLEX" registrada en la clase 03, por tanto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
I-A DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.ls CONFIRMAR la Resolución N" 368 de fecha 23 de abril de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2s DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca'HELIOMAX', clase 03,

Acta N" lOO948l2O23, solicitada a nombre de

Art 3e

ción Centir.L

itcrió¡ i{acir¡

6 Compendro de Doctrina de Propiedad lndustrial. Superintendencia de lndustria y Comercio. Colombia. 2005.
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pacÍficamente en la misma clase con titulares diferentes. A continuación, citamos algunas de las marcas
registradas que están uülizando la misma partÍcula 'HELIO' en la clase 05 .../... Dado que la marca oponente
convive pacÍficamente en la clase 05, con todas las marcas mencionadas anteriormente, siendo que ya se
encuentran concedidas pese a que se encuentren en la misma clase, y siendo la marca de mi mandante
absolutamente diferente, no existe razón jurÍdica valedera por la cual la marca oponente no pueda
extender dicha convivencia registral a la marca ahora solicitada por mi mandante CEODERMA S.A. .../... Es
innegable, la inapropiada comparación realizada por la oponente al momento de cuesüonar la viabilidad
del registro de la marca de mi mandante, en razón de que el análisis realizado ha sido llevado a cabo de
manera somera y aislada, y no de forma conjunta, tal como recomienda la doctrina en materia de análisis
comparativo de marcas(... )" - - - - - - - - - - -

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte oponente y
manifiesta: "(...)Como se observa del cotejo anterior, ambas matcas están compuestas por un solo elemento
de 3 sílabas. De las I letras de la marca solicitada, 6 de ellas son reproducción exacta y en la misma
secuencia de las letras que conforman la marca de mi mandante, exisüendo por consiguiente una
innegable coincidencia ortográfica. El solicitante reproduce enteramente el radical'HELIO...'de la marca
de mi mandante y la letra "X" final. Se limita a tan solo reemplazar la desinencia "PLEX" por'MAX', que a su
vez reproduce la misma letra frnal "X", resultando un cambio mÍnimo e insuficiente para diferenciar a las
marcas, ya que la coincidencia en radicales y letras finales hace que la pronunciación de ambas resulte en
extremo similar, exisüendo en consecuencia destacables semejanzas auditivas, a más de las gramaticales ya
apuntadas .../... Continúa el recur:rente en su escrito esta vez invocando -aunque con desacertada óptica-
una supuesta coexistencia entre la marca de mi mandante y dos (02) marcas de la clase 3 .../... Cada caso
debe analizarse de manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o
acompañados de elementos claramente diferenciadores. En cambio, aquí ambas partes actúan en el mismo
rubro, lo que genera confusión directa e indirecta.../... obseruamos que la coexistencia no es un supuesto
absoluto ni que implique una presunción iuris et de iure de verdadero pacifismo entre dos marcas, por lo
que pierde efectividad este argumento al notar supuesfos que van a generar confundibilidad entre las
marcas en pugna(...)" ---------

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto y la consecuente coexistencia o no de la marca "HELIOMAX ' (solicitada en clase 05) y la
marca "HELIOPLEX'(registrada en la clase 03).

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. ---------

En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o
de confusión entre la solicitud de registro de la marca "HELIOMAX" en

,'.,. ':.., , -'0irrcriíú6errr:l Cc Propldad lndusrrial
.i, ..Drr¿¡'díliacronaldeFrcpiedadlnrtlccrual
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Asunción, 11 AG0 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CEODERMA S"4"

contra la Resolución No 369 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de CEODERMA SA e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 369 de fecha 23 de abril de 2025, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 28 de agosto de 2025, el representante convencional de CEODERIVÍA SA expresó

agravios; dictándose en fecha 29 de agosto de 2025 la 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

l"y.----------

Que, en fecha 26 de septiembre de 2025, el representante convencional de KEI{\rl,rE INC. contestó el

traslado de la expresión de agravios, en consecuencia esta Dirección dictó la providencia de Autos para

resolver en fecha 07 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación

solicitada 'HELIOMAX' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de la oposición HELIOPLEX se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

prácticamente idénücas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, esta similitud se evalúa teniendo
en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un

análisis detallado de las diferencias visuales, gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guia por la
impresión audiüva que le genera la marca .../... fs relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma
exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público
consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a
una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión
por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. Que, al analizar las marcas HELIO/MA/X (solicitada) y
HELIO/PLE/X (oponente), se observa que la primera reproduce la raÍz "HELIO'de la marca oponente, como
asÍ también la última letra X lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es

relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los

mismos. Desde esa perspectiva, ambas marcas presentan un inequÍvoco aire de familia(...)" --"-'--'

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta "(...)Es importante mencionar,

que la particula utilizada por la marca oponente es de uso común en la clase 05 yJgl
marcas en pugna, surge que lo único que las mismas tienen en común es la

rlitiiiih (cn¡i:l de Prlpitdad lndustrial

no puede invocarse protección sobre la base de dicho vocablo, debido
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dichas marcas o el origen comercial de los productos y seruicios designados por las marcas, cuando dicho
vÍnculo en realidad no existe.'4 ----------

Que, en lo referente a la coexistencia marcaria invocada por la representación del apelante, se

constata que las denominaciones en pugna en el presente caso, "HELIOMAX" y "HELIOPLEX", exhiben una
conformación ortográfica distinta frente a los signos registrados "HELIOCARE"; "AMPHELIO" y
"ANTHELIOS"; respecto a la marca "HELIOBLOCK" la misma se encuentra vencida; por consiguiente, el
argumento de coexistencia acerca a las marcas citadas carece de trascendencia y pertinencia para la
resolución de la litis de autos.

Que, de igual manera, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional a fin de dilucidar
la coexistencia, se han verificado los siguientes registros de marca a nombre de la firma oponente KENWE
INC.: HELIOPI.EX, clase 03, Registro N'433271 (en trámite de renovación Acta N" 2664926); FIELIOPLEX )(P,
clase 03, Registro N'490697; HELIOPLEX XP, clase 3, Registro N" 490621;HELIOPLEX360, clase 03, Registro
N'535430;HELIOPLEX360, clase 03, Registro N" 623732.

Que, otro aspecto a analizar es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
marca oponente "FGLIOPLEX' se encuentra registrada en la clase 0? para los productos: "Preparaciones
para la protección solar, tales como bloqueador solar en crema, loción bloqueadora, bloqueador en spruy,
bloqueador lÍquido, bloqueador en gel, crema bronceadora sin sol, spray bronceador sin sol, gel
bronceador sin sol, bronceador sin sol liquido, bronceadores, spray para despues del sol, crema para
despues del sol, gel, hidratantes para el cuerpo, tales como; loción hidratante para el cuerpo, gel hidratante
para el cuerpo, crema hidratantes para el cuerpo, hidratantes faciales, tales como cremas hidratantes
faciales, loción hidratante facial';mientras que la marca en trámite de registro "I#LIOMAX' solicita la
cobertura para la ClaSe.lQÍ "Todos los productos".

De la cobertura señalada, se puede colegir que las marcas enfrentadas amparan productos
relacionados. Los productos de la clase 03 amparados por la marca registrada (tales como protectores,
bloqueadores y bronceadores) y los productos de la clase 05 (La clase 5 comprende principalmente los
productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinarios) para los cuales se presenta
la solicitud de registro utilizarán los mismos canales de distribución, como las farmacias. Además, en la
industria farmacéutica moderna, es habitual que los mismos laboratorios que fabrican medicamentos
dermatológicos o pomadas curativas (incluidos en la clase 05) también produzcan y comercialicen líneas

especializadas de protectores solares e hidratantes (incluidos en la clase 03) bajo una misma marca
principal, este fenómeno comerciales conocido como dermocosmética. ----

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

la Ley N" 1294198, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénücos 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. El artículo mencionado tiene
como fundamento: el resguardo del esfuerzo e inversión del ütular anterior; la
de tomar decisiones engañadas en el mercado; y asegurar que la competencia e.

mercado se desarrolle bajo las reglas de lealtad comercialy transparencia. -----

Cnstaldo
1 Dirección Nacional de Propiedad Intelecual. Q025) Dircctiu p¿ra el Examu de Marcu u Paragaay

htrps://tsw:dinrpi.!'r¡r'.F)/p¡rrrrl/r'3r'prr¡picd¡d-inclustrial/nrrrcrs,drrcctriccs
5 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificacitin de Niza. 130 Edición. Vers.ión Español.
htti¡s://slt'.dinaPi.$¡r'.I¡J./l¡ortrl/vJ/l¡roPicchcl-inrlustilrl/rnrrcas. cl¡sillcec¡r¡rrrizr:st¡l,c=Strllc
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Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro'HELIOMAX" y Ia marca

oponente 'HELIOPLEX', se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene similitudes
visuales y fonéticas de considerable magnitud. En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de

sus denominaciones, basta contrastarlas "HELIOMAX" - "HELIOPLEX', para verificar la semejanza visual y

auditiva entre los signos. La única diferencia se visualiza en parte de la sílaba final: "MAx" en vez de "PLEx"

de las denominaciones: es así que la marca solicitada utiliza las letras "MA" en reemplazo de las letras "PLE"

de la marca oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual y auditiva, especialmente al

considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguayr establecen la regla de que las letras al

principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras, por lo que la coincidencia en la parte

inicial genera una fuerte similitud visual.

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresión auditiva

muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos: "he-lio-max" y "he-lio-plex", además del inicio
"helio" comparten el sonido final de la "x" que suena como "kd'. A continuación, se detallan las similitudes
gráficas y fonéticas entre las marcas en disputa:

HELIOMAX (marca solicitada), y

HELIOPLEX (marca oponente)

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

otos 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."2 Y acertadamente menciona sobre la similihrd ortográfica: "Es quizás la más habitual en los casos de

confusión. Se da por la coincidencia de letas en los conjuntos en pugne. Influyen para ello, desde luego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y canüdad de sÍlabas o radicales o terminaciones comunes
Han sido declaradas confundibles.' 'Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bret'n" y "Eretón"
(532), "Máxima" y "Maxim's' (537).8

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' 25912025: "La mayorÍa de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, 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 especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusión en el sector p9rt.
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o pe
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas ene

'lt l

' 
"-..*.aca** 

a.***ntelectual (DINAPI), Di,ect¡'ices para el exatnen de marcas en Paraguay.Disponible en;

https: urvrr.dinapi.t.tor.n\ portal¡vJ nruDicd.td-intlttitli;tl tnrrc;rs tlircttriccs
: "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2olT ,

I "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2olT
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Que, 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 elementosú

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 General arriba a la

conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas "HELIOMAX" solicitada en la clase

05 y "HELIOPLEX" registrada en la clase 03, por tanto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 369 de fecha 23 de abril de 2025 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

ArL 3s NOTIFfQUESE por cédula.--- --

sj7
*/

Cad Indusrrial

6 Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia.2005.

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

se aprecia que la solicitud de registro de la marca "FIAKU Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
oroductos de la clase 04 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "virutas de madera

-

para ahumar y aromatizar alimentos; carbón para shisha / carbón para narguile / carbón para hookah;
biocombustibles; polvo de carbón [combustible]; briquetas combusübles; briquetas de madera; briquetas
de turba [combustibles]; briquetas de carbón / aglomerados de carbón; carbón de leña [combustible]; leña;
productos para encender el fuego; virutas de madera para encender el fuego".

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FIAKU Y mQUE"tA' resulta

genérica o descriptiva 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 de los productos pedidos. En ese sentido, tenemos que la
denominación "HAKU Y ETIQUETA' no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a

Ios productos de la clase 04 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 "F{AKU Y ETIQUETA" representa una
creación lingüÍsüca 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, la marca solicitada posee una eüqueta que acompaña a la denominación "HAKU",la eüqueta

consiste en una pancarta arqueada en color negro dentro de ella la denominación "HAKU" escrita en letras

imprentas mayúsculas blancas, debajo de la denominación la silueta de un hombre sentado en un tronco
en color negro, frente a una fogata en tonos naranja, amarillo y rojo, aportando este elemento disünüvidad

a la marca:

Que, esta combinación estratégica posibilita un posicionamiento efecüvo 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 MARC refiere a la marca

evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor fi sobre alguna

propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocaüvas son consideradas por los tribunales ,^ffia¡g¿mento

\en,,5tr¡ryar'9as ,las

marca solicitada

en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el

I di !rrrpitdad lnrelecrual



DIRECCIóN NACIONAL DE

V& PRoPIEDAD
\ü# INTELECTUAL

,W,\ GOBIERNOnT,¡, I PARAGUÁI
W# PARAGUAY I REKUÁI

PARAGUAY

Resorución..J7 I 5
PoR Iá cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' 743 DE FEcHA 03 DE ABRIL DE zozs DIcTADA poR LA
PNTCCIÓN DE N,IARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIsTRo DE I..A. IvfARcA "HAKU Y
ETIQuE"tA',, CLASE 04, EXPEDIENTE No tn6Tl2O24,SOLICrrADApOR WERNERSCHROEDERMRG. ---

Asunción, L7 t\0[ ?0?§

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por WERNER SCHROEDER BARG por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra la Resolución N'743 de fecha 03 de abril de2025,
dictada por la Dirección de Marcas, yi 

---------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 se presenta WERNER SCHROEDER BARG por derecho
propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución N'743 de fecha 03 de abril de2025 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 18 de sepüembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha l7 de octubre de 2O25, se presenta WERNER SCHROEDER BARG por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Dirección tiene por presentada
la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca HAKU ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 4. 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: La marca se encuentra incwsa en la
siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o seruicio 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
descripüva y sin disüntividad 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: "(...)entendemos que la
denominación "HAKIJ" se encuentra en nuestro idioma guarani y su traducción sería CALIENTE, pero
nadie gue se coloque en el lugar del presunto comprador o consumidor va a pedir "quiero una bolsa de
caliente" para pedir una bolsa de carbon .../... Si bien puede considerarse un tanto evocativa (caracteristica
permitida por nuestro derecho marcario), ello no significa que sea genérica, y de ninguna manera describe
las caracteristicas propias del producto con una sola denominación .../... La Directora de Marcas no puede
encontrar común o genérico mi marca por las razones expuestas ariba y es menester considerar que la
misma es especial, con logotipo novedoso y licito(...)"

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 o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la
misma consütuye la denominación con la que necesaria y corrientemente se

producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular,
designa al género al que ese

características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho caráctei

\,

sobre' lt-can¿idad, ca'\dad,
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propiedades o caracterÍsticas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
ütular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades o caracteristicas."- --- - - -

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo precepfuado 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 sus productos, nos encontramos
ante un signo dotado de 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 caracteristicas 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

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR Ia Resolución N" 743 de fecha 03 de abril de 2025 dictada por la Dirección de
Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "HAKUY
ETIQUE"IA", clase 04, Acta N" 1776712024, solicitada a nombre de WERNERSCHROEDER

Arr.3e NOTIFÍQUESE.-----------

a Cústaldo
t

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

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente comparación:

GEELYEXS

EX5

(solicitada), y

(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las

marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general
de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se

encuentra compuesta por un elemento resultante de la combinación de dos letras y un número "EX5',
mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta por el vocablo "GEELYen primer término
seguido de la combinación alfanumérica "EX5". Como se puede apreciar a simple vista comparten el
elemento "EX5". No obstante, la marca solicitada utiliza en primer lugar el elemento "GEELY' que ocupa el
lugar preponderante de la denominación, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los
elementos aislados.

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N" 25912025,

señalan: "(...)Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos.
Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual
menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo,las sÍlabas o fonemas coincidentes o
similares ubicados al comienzo de los signos comparados sue,len pesar más al apreciar su similitud
fonética(...)"', por lo que la diferencia en la parte inicial genera una impresión distinta en las marcas.

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos para efectuar el análisis fonético, resulta
importante evaluar la estructura, orden, ritmo y acentuación de las sílabas que los integran. Bajo esta
premisa, la marca solicitada 'GEELY EX5" y la denominación antecedente "EX5" exhiben una notable
disparidad en su extensión de sus denominaciones; si bien comparten el componente alfanumérico "EX5",
los vocablos que anteceden en el signo solicitado configuran una estructura ortográfica que permite
diferenciarla claramente, determinando de este modo una impresión auditiva distinta.

Que, al 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, el número
de palabras y la estructura de )os signos (por ejemplo, los elementos denominativos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente
puedan disünguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión

1 Dirección Nacional de Propiedad lntelecfual. Directrices para el examen de Marcas en el Pa

https:/hvww.dir-rapi.gov.p),/portal/v3lpropiedad-rndustrial/marcas/directrices
In terina

i(
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Asunción, 27 A00 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ZHEIIANG GEELY

HOLDING GROUP CO., [.XD. contra la Resolución N' 3169 de fecha 22 de octubre de 2025, dictada por Ia
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha l0 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de ZIIEIIANG

GEELY HOLDING GROT P CO., LTD., e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N'3169 de

fecha 22 de octubre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 de fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación inte¡puesto

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025 el representante convencional de ZHE|IANG GEELY

HOLDING GROT P CO., L:[D. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios

y llama autos para resolver en fecha 19 de diciembre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 31ó9 de fecha 22 de octubre de 2025 considera: "(...)Que la solicitud de registro
de la marca GEELY EXS ha sido presentada para amparar los productos de la clase 12. Que habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de

la marca: Expediente Denominación 2022-221ó793 EXS Clase 12 Registro Titular 559003 BEAING

AIJTOMOBILE GROUP CO., LTD. [CN] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, 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 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado(.. )" - -- -- -- -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En el plano visual, Ia estructura

y configuración general de las denominaciones "GEELY EXS" y "EX5" presentan divergencias notorias. Si

bien ambas marcas inician con la secuencia "EXí", las letras iniciales "GEELY" en la marca solicitada por mi
representado y "EX5" en la marca registrada generan una terminación visual claramente disünta. Esta

variación en la morfologia final altera la percepción general de ambas palabras ante los ojos del
consumidor. El fonema inicial "GEE" en GEELY EX5 genera un reconocimiento inmediato y un patrón
sonoro más completo, mientras que EX5 inicia directamente con "8X", resultando en una percepción más

reducida y genérica. Esta variación fonética afecta directamente la percepción del consumidor: el ritmo,la
entonación y la sonoridad al pronunciar cada marca son claramente diferentes, lo que permite que los

consumidores puedan distinguirlas con facilidad .../... Cobertura de productos específrca. Asimismo, es

importante resaltar un factor relevante al momento del cotejo marcario, cual es la apreciación del rubro de

productos en los que cada compañia comercializa sus bienes .../... Como puede
marcas se encuentran en la clase 12, los productos protegidos son diferentes y
cualquier riesgo de confusión para el consumidor (...)" --"----- ---,::'tit:-;-

l',tt .,
.. a;-

t.
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ArL ls

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 3169 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada por la Dirección
de Marcas.

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

EX5", clase 12, Acta N' 72150/2024, solicitada a nombre de ZHE|I.ANG GEELY HOLDING

Art.3e

Intcri¡a
rlrl

inultctual

GROUP CO., LTD.
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signo denominativo son sus letras y sÍlabas 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 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'z (...)". - - - - - - - - - -

Que, corresponde mencionar que la firma solicitante de autos, ZHEJLANG GEELY HOLDING GROUP

CO., [XD., ya posee marcas registradas con la denominación "GEELY" en la clase 12. De la búsqueda

realizada en la base de datos del sistema informático institucional, se verifican los siguientes registros de

marca a nombre del solicitante: GEELY, Registro N'448436;GEELY, Registro N'468469;GEELYE5, Registro

N' 626316; GEELY, Registro N" 612445; GEELY EX2, Registro N" 623311; GEELY E)(3, Registro N" 623312; GO

GEELY.GO, Registro N" 622755; GEELYE2, Registro N" 636720;GEELY, Registro N" 634311. Extremo que nos

permite colegir que la solicitud en curso, sencillamente, constituye la pretensión de la protección de otra
versión de una marca que ya le pertenece. ---------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "GEELY EX5",

constituye a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, ZHEILANG GEE¡f,HOLDING GROUP CO.,

UID.; es decir, que la marca solicitada se identifica con el nombre de la firma propietaria. A ese respecto, se

señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley

citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de

registro de marca en el mismo nombre de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la
misma.------

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

marca "GEELY EX5" pretende el registro para la clase 12. para los siguientes productos: "Vehículos

eléctricos; vehÍculos de locomoción terrestre; aérea, acuática o ferroviaria; cajas de cambios para vehiculos
terrestres; mecanismos de producción para vehÍculos terrestres; coches eléctricos; coches; chasis de
automóviles; tablas de dos ruedas auto equilibradas; cubiertas de neumáticos para vehÍculos; frenos de
vehiculos"; la marca "EX5" se encuentra registrada en la clase 12. para los servicios: "Material rodante para

ferrocarriles; Locomotoras; Tractores; VehÍculos eléctricos; Automóviles; Motores para vehiculos
terresfres; Mecanismos de propulsión para vehÍculos terrestres; Chasis de vehículos; Cajas de cambios para
veh ic ul o s te rre stre s ; c i c I o m oto res ". - - - - - - - - - - -

Que, las marcas enfrentadas amparan productos específicos de la clase 12, no obstante, esta Dirección

General considera que las diferencias señaladas en la presente resolución, permitirán a las marcas coexistir

pacíficamente en el mercado.

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 caracterísücas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta

prohibiciones de la Ley N" 1294l9S de Marcas, corresponde revocar la

10n

'?Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. l4$y 266 . Disponible en:

httns:r/u'wu'.tlinall.gov.p]¡'nortal/r'3,/tlloEiedad-industrialitnarcas/dircctrices '' ..-- -. -t'
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que la marca citada como antecedente protege PRODUCTOS alimenticios comprendidos en las Clases 29 y
30(...)".

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

interpuesto

Que, en primer término, el análisis marcario debe ser realizado en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, 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, en el caso que nos ocupa, si bien la marca solicitada y la marca antecedente comparten

elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confi¡ndibles entre sÍ, toda vez que el

signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en

cuenta las coberturas. A conünuación se puede percibir la diferencia existente entre las mismas:

PTCCoLTNAYETIQt ETA

PICCOLIM

(solicitada), y

(base de rechazo)

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 üsual muy diferente.-----------

En ese contexto, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que

la denominación cuyo registro se solicita "PICCOLINA Y ETIQT ETA' (clase 43) introduce una variación en

la vocal de la sÍlaba final (A/l) en relación a la marca antecedente "PICCOLINI' (clases ?9 y 3o). Dichas

particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el análisis

comparativo. Desde esta perspecüva, la coincidencia inicial, por sÍ sola, no resulta suficiente para generar

confusión.

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas

comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo disünüvo.'En ese sentido, como es sabido, la

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 Ia marca registrada se extiende aluso en

conjunto del signo denominaüvo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados

de forma separada, razón por Ia 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.

,",1:1.i,';:; 
t.

Que, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarf confund
solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos áñ comúfi

por el

sabe

el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertps
:

. 'ulihrff;¡alIntetina
.r'. ffiíón c,o.'rü1. i :i'irdad Indusrrial
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Asunción, 2 7 AG0 2026

MSTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio inte¡puesto por VfcTon NtColÁs
AGUILAR VERA por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial contra de la
Resolución N' 1030 de fecha 09 de abril de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de mayo de2o26 se presentaVfCfOnMCOIáSAGUIIáRVERApor derecho propio
y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de reconsideración y apelación en
subsidio en contra de la Resolución N' 1030 de fecha 09 de abril de 2026 dictada por la Dirección de
Marcas.

Que, por Resolución N" 2229 de fecha 13 de julio de 2026la Dirección de Marcas confirmó en todas
sus partes la Resolución N" 1030 de fecha 09 de abril de2026.

Que, en fecha 09 de diciembre de 2025 se presentan VÍCTOR MCOIÁS AGUIIARVERA por derecho
propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial, e interponen Recurso de Apelación en contra
de la Resolución N' 2229 de fecha 13 de julio de 2026 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 13 de julio de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, enfecha3l de julio de2o26 sepresentaVÍCTORNICOIÁSAGUIIáRVERAporderechopropioy
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial y expresa agravios. Esta Dirección General üene por
presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2026-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca
PICCOLINA ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 4j. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominación Clase Registro Titular 201ó-1600378 2023-2347051 PrcCOLINI PICCOLINI 30 29
432389 585892 Barilla G. E R. Fratelli - Societa Per Azioni fiTl Barilla G. E R. E Lli Societa Per Azioni [lT]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífrca, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de
conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" ---

Que, entre otros argumentos, se agravian las recurrentes y manifiestan: "(..)En el presente caso, aun
cuando ambos signos comparten el prefrjo "PICCOLI-", presentan diferencias relevantes en su terminación
("NA" y "NI") que generan una percepción fonética y conceptual distinta .../... la
"PrcCOLINA" no consiste únicamente en una expresión denominativa, sino que se
de un distintivo gráfico y elementos visuales propios que le otorgan una identi
diferenciada .../... la marca solicitada pretende identificar SERVICrcS
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FECHA 13 DE Ir,JtIo DE 2026 DIcTADAS poR LA pmncctóN DE MARcAS, EN EL EXrEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'PICCOLINA Y ETIQUETA', CLASE 43, EXPEDIENTE N'
z3gsllzozs,sol-lclrADA pon vÍcron ucolÁs AGUITAR vERA ------

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 General considera que es un signo que

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

las prohibiciones de la Ley N" 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
I.A DTRECTORA GENERAL INTERINA DE tá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art le

Ar[ 2e

REVOCAR las Resoluciones N' 1030 de fecha 09 de abril de 2026 y N" 22?9 de fecha

13 de julio de2026 dictadas por la Dirección de Marcas.

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

"PICCOLINA Y ETIQUETA', clase 43, Expediente. N" 2389612025, solicitada a nombre

de vÍctoR Mcorás AGLJILARVERA ----------

ArL 3e
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POR I.A CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N' IO3O DE FECHA 09 DE ABRIL DE2O26 Y N" 2229 DE
FECHA 13 DE JT LIO DE 2026 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGIS',IRO DE LA MARCA "PICCOLINA y ETIQUETA" CLASE 43, EXPEDIENTE N'
2389612025, SOLICITADA POR VÍCTOR NICOIÁS AGUILAR VERA _-----.

para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del
presente litigio, y nos permitimos transcribir a conünuación "...8n pñncipio, es el conjunto el que debe ser
objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitaria On7¡.'-------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY"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, 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 fuese 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 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 idénüca o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos conüenen 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 ALEOSAN 2 (...)". - - - - - - - - - -

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: '?ara

apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características
tipicas, la imresión general y los principales elementos del signots. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones existen ciertos elementos en común, difieren en la composición de los
demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues,
en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de
que exista una confusión entre dichas marcas.

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas en pugna, la presente solicitud pretende el registro para
la clase 43, para los servicios: "servicios comprendidos en la clase cuarenta y tres (4i), tales como; servicios
de bares de comida rápida, servicio de catering, seruicio de banquetes, servicio de bebidas y comidas
preparadas, servicios de restaurantes de comida para llevar"; la marca antecedente se encuentra registrada
en la clase 30, para los productos: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas
y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, preparaciones hechas
de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comesübles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para
esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas(condimentos), especias, hielo", y la clase 29, para los productos:
"Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas,
mermeladas,compotas,huevos,lecheyproductos]ácteos,aceitesygrasascomestib]es

Que, si bien las marcas enfrentadas amparan productos y servicios relacionados, la diferencia
proporcionada por el elemento figurativo de la solicitada, sumado a sus terminaciongs_ o¡.t,

distinción gráfica y fonética. Esto se verifica al pronunciarlas una a continuaciOryde'Iff
auditiva que generan ambas es disímil:PICCOLINA- PICCOLINI. ----

' Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot aÑO: ZOO3
I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 . Disponible en:
htftrs: I /wwrv. tli n aD i . {ov. nv/trortal /r,-l /uroD i cdad-i n tl Lrstri al r rrrarc asr d i rec tri ccs

' BREUER M, Ped¡o C. Tratado de marcas de fábrica y de cornercio. Editorial Robins. Buenos Aires. I 946.
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Resorución-0 7 I I
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP.RESOL N' 2O2O-538DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL
2020, DICTADA POR I.¿. DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE
REGISTRO DE PATENTE "SALES DE AMINA POCO VOIÁTILES DE PESTICIDAS ANIÓMCOS",
E)(PEDIENTE N'4085U2010, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICNADA POR BASF SE -.--
alcance de la formula Bl, con un pesticida aniónico que contiene uno o más grupos carboxíficos. Se

divulgan específicamente 2,4-D y dicamba. Respecto a la actividad inventiva, el documento Dl es

considerado el estado de la técnica más cercano a la presente solicitud, dado que se relaciona con el
mismo objetivo de reducir la volatibilidad de sales pesticidas, que tienen una alta solubilidad en agua.

Pues bien, 1as sa/es de poliamina del herbicida 2,4-D de acuerdo con el documento D2 fueron
básicamente insolubles en agua (hasta O.O7%) como se demuestra en la Tabla incluida en la columna
8, líneas 6-17. Las sales de poliamina del herbicida 2,4-D de acuerdo con el documento D3 fueron
solubles en aceite, y solamente emulsionables en agua (ver página 2, lÍneas 24-27; página 3, lineas
17-20). A modo de comparación, las sales 2,4-D de acuerdo con la invención fueron solubles en agua al
menos 25og/l (ver página 77, líneas 7 y 8, de la presente solicitud, que corresponde a la página 67,

lineas 9-11, de la solicitud PCT). La presente invención difiere del documento Dl con respecto a la
estructura quimica de la poliamina (Bl). La estructura quimica diferente da como resultado el efecto
técnico de volatibilidad reducida en comparación con Dl. Con fines comparativos se seleccionó

Jeffamine D-230 de acuerdo con la reivindicación I (firmula II) y los ejemplos IVa y IVc de Dl, porque
esta estructura quÍmica tiene la mayor solicitud con la estructura de poliaminas (84) con k=i de la
presente invención (por ejemplo, divulgadas en la página 10,línea 3 (que conesponde a la página 8,

lÍnea 39, del documento PCT); y en la tabla 3, Entrada 9). La volatibilidad de las respectivas sales de
dicamba se analizó mediante TGA (análisis termo gravimétrico) tal como se describe en el Ejemplo 2
de la presente solicitud. Como se resume en la Tabla A, la volatibilidad de la sal de poliamina de
acuerdo con la presente invención se redujo en comparación con Dl. Por lo tanto, el problema
técnico que subyace en la presente invención fue identificar una manera de reducir la volatibilidad de
sales pesücidas. Ni el documento Dl, ni el documento D2, ni el documento D3, divulgan la estructura
química de la sal de poliamina de acuerdo con la presente invención.(...)"--------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: "Atúculo 13.- De la

solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran;y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la ofrcina de presentación de toda solicitud de patente u
otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se

refiera total o parciilmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha

resuelto el rechazo de la solicitud Ns 4085U2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha

O7 de septiembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 10 (diez)

reivindicaciones, presentado en el expediente Ns 2023870 de fecha 03 de junio del 2020 como

contestación a la vista de Fondo Ns I DP-ATP N' 98/2020 de fecha 12 de diciembre del 2020, notificada

al solicitante el 06 de febrero del 2020 b) El rechazo de Ia solicitud de patente es realizado

principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad y nivel inventivo c) El solicitante, en

su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un rlo
en

f';:Í¿l*:ll:ff:ii*

argumentando que las mismas cumplen con los criterios de pate
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Resorución0 7 g g

POR I.A, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP.RESOL N' 2O2O.538DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL
2020, DICIADA POR I..A. DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "SALES DE AMINA POCO VOLATILES DE PESTICIDAS ANIÓMCOS",
EXPEDIENTE N'4O85U2OIO, DE FECHA 30 DE SEMEMBRE DEL 2OIO, SOLICITADA POR BASF SE --.-

Rsunción,28l'00 2026

MSTO: El recurso de apelación inteqpuesto por el representante convencional de las firmas BASF SE,

contra la Resolución DP-RESOL N" 2020-538 de fecha l3 de octubre del 2020, dictada por la Dirección
de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre del 2020 se presenta el representante convencional de la firma
BASF SE, a interponer recurso de apelación contra Ia Resolución DP-RESOL N" 2020-538 de fecha 13

de octubre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 16 de diciembre del 2020 fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 02 de diciembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 03 de diciembre
del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer,
remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un
Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de

agravios.---

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: "(...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes

DP-ATP N' 233/2020 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas

en la Vista de Fondo N" I DP-ATP N" 98/2019 de fecha 112fi2/2019 y realizado el examen de fondo en

base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico
del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artÍculos i", 8" 15"

y 17' de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se Íecomienda el
RECHAZO de Ia presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)".-------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) En primer lugar el
solicitante considera de suma relevancia destacar el hecho que los argumentos en relación con los
documentos Dl a D5 citados por el examinador para afectar la actividad invenüva de la presente
solicitud, fueron presentados ante las principales oficinas de Patentes (que incluyen las Ofrcinas
Latinoamericanas de Argentina, Colombia y México) y, como resultado, se concedieron patentes con
un alcance de reivindicaciones mucho más amplio que el propuesto para la presente solicitud.
Igualmente señalamos que la novedad del objeto reivindicado fue reconocida durante el Examen
Internacional correspondiente. En particular se señaló que los documentos Dl (EP0j75624), D2
(U53552340) y Di (G81078804) divulgan poliaminas que forman sales de baja volaübilidad con
pesticidas aniónicos , en donde todos los grupos aniónicos son carboxilados (por ejemplo, 2,4-D y
dicamba). Sin embargo, las poliaminas tienen una estructura diferente de la divulgada en la
reivindicación I (Ver documento Dl: ejemplos IV a-d; documento D2: col.l, Iíneas 29-53; Tabla 1;

documento D3: Página l, lÍneas 36-45). El documento D4 (US2OO4/0097372) divulga poliaminas que
caen dentro de la formula Bl como tensoactivos (párrafos [0068]- [0069],

la Cnstaldo

Gcncral Interina
rrri dt ProPitdrd lndustrial.

documento D5 (WOO9104661) divulga sales de aminopropil morfolina,

r:' Ct Prcpredad Inteltcrual
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Resorución.Qzg I
poR rA cuAL sE REvocA Lá, RESoLUcTóx op-npsol N' zozo-s38DE FEcHA 13 DE ocruBRE DEL
z0zo, DIcTADA poR LA pn¡ccróN DE pATENTES, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE
REcIsrRo DE pATENTE "SALES DE AMINA poco vorátrEs DE pESTIcnes emóMcos",
DGEDIENTE N' 4O85U2OIO, DE FECHA 30 DE SEMEMBRE DEL 2OIO, SOLICITADA POR BASF SE ..--

Art.le REVOCAR la Resolución DP-RESOL N" 2O2O-538 de fecha 13 de octubre del
2020, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N' IO4O85I DE

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF SE

BAJO LA DENOMINACIÓN "SALES DE AMINA POCO VOLÁTILES DE

PESTICIDAS ANIÓNICOS". - - - - - - -. -. -

ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "SALES DE

AMINA POCO VOI-AJNLES DE PESTICIDAS ANIÓMCOS", N9 4085I/2OIO dC

fecha 30 de septiembre del 2010.--------

ADECUAR el resumen de la solicitud, ajustándose al último pliego
reivindicatorio presentado por el solicitante debiendo quedar: "La presente
invención se refiere a una sal, que comprende un pesücida aniónico dicamba
y una poliamina caüonica de fórmula B1.2. tal como se describe en la
descripción. La invención se refiere adicionalmente a una composición

ArLz e

agroqufmica, que comprende dicha

Aru3e NOTIFÍQUESE por cédula.---------

Art.3e
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Resorución."ozg I
POR 1á, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP.RESOL N" 2O2O.538DE FECHA13 DE OCTUBRE DEL
2020, DICIADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL DGEDIENTE DE SOLICMUD DE
REGISTRO DE PATENTE "SALES DE AMINA POCO VOLÁTILES DE PESTICIDAS ANIÓMCOS",
EXPEDIENTE N'4O85U2OIO, DE FECHA 30 DE SEMEMBRE DEL 2OIO, SOLICITADA POR BASF SE ----
base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP No

22312020.---

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad lndustrial
remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la

formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El

examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 07 de agosto del2026, determina que las

reivindicaciones presentadas fireron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en
dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la Ley 163012000 de " Patentes de InvencioneC' en sus Art. 3o, 8o, l5o y 17'. -------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre
otras cosas dice: "(...) Considerando conjuntamente los documentos Dl a D5, puede concluirse que el
estado de la técnica demuestra que, con anterioridad a la fecha de prioridad, era ampliamente
conocido preparar sales de herbicidas aniónicos mediante distintas aminas y poliaminas con el fin de
modificar propiedades fisicoquímicas de los pesticidas. Asimismo, Dl constituye claramente el estado
de la técnica más cercano, puesto que diwlga específrcamente sales de dicamba con poliaminas
destinadas a reducir la volatilidad, persiguiendo el mismo objetivo técnico que la presente solicitud.
No obstante, ninguno de los documentos analizados divulga especÍfrcamente la utilización de
poliamina de fórmula Bl.2 como catión para formar la sal de dicamba, ni contiene una enseñanza
expresa que conduzca al experto en la materia a seleccionar dicha poliamina entre las numerosas
alternaüvas conocidas con una expectativa razonable de obtener una reducción adicional de la
volatilidad. La diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica reside, por tanto, en
la naturaleza especÍfica de la poliamina empleada. En consecuencia, aunque el experto en la materia
conocía que la naturaleza de la amina utilizada para formar la sal podía influir en determinadas
propiedades del herbicida, ninguno de los documentos citados proporciona una enseñanza que
permiüera prever que la selección especifica de la poliamina reivindicada conducirÍa
simultáneamente a la obtención de una sal altamente soluble en agua y con una reducción de la
volatilidad superior a la conseguida mediante las polieteraminas descritas en Dl. Tampoco existe en el
estado de la técnica una sugerencia que conduzca de manera evidente a sustituir las polieteraminas
de Dl por la poliamina reivindicada con una expectativa razonable de obtener dicha mejora.
(...)'----------

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es

permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un
claro beneficio a la economÍa nacionalt.--

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL

N' 2020-538 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de regi de la

invención 4085U2010 de fecha 30 de septiembre del 2OtO.--------

PORTANTO,
1.A, DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE tá,

RE S UE LVE PameJa Crístaldo
Direcrora General Intcrina
rccció¡.Gencral de P¡opicdad Industrirl

Direrción N¡cional de Propiedad Ilrelectual

/.'f-.l
fl:i\il+\tti" a'+,

-i¿.:!.-

Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad lntelectual en el mejoramiento vegetal y
Buenos Aires, Argentina.2006. p. 7 4.

Editorial Heliasta.
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Resorución$Zg I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP.RESOL N' 2022.1086 DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DISTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDTENTE DE
SOLICMUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA Y MÉTODO DE LOGISTICA DE CARGA
MODULARES APLICANDO I.A INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD" EXPEDIENTE N'
1542937, DE FEC}I,A 07 DE SEMEMBRE DEL 2015, SOLICTTADA POR LF MUUIIMODALIDADE EM
oPERAqÓES DE LOGTSTTCA UrDA--

ello, el dictamen indica que el estado de la técnica describe varios sistemas y métodos logisticos que
permiten el seguimiento de la carga, utilizando básicamente etiquetas RFID y un programa
informático para la gestión, proporcionando el monitoreo de la carga e identificación de fallas. Que
estamos de acuerdo con la afirmación de que el estado de la técnica describe varios métodos
aplicados en los srsfemas logisticos. Por si solo, esta afrrmación demuestra este segmento de mercado
aún enfrenta problemas técnicos que deben ser resueltos a través de herramientas informáticas y
nuevas funcionalidades. Efectivamente Dl y D2 y cualquier otra patente que trate de un sistema y
método para el segmento logistico, describirá un conjunto de pasos sistematizados (especÍficos de un
método) y trazables (ya que se adapta a herramientas computacionales del estado de la técnica) que
se integran con el sistema principil del operador logÍstico. Que sin embargo, ninguno de los
antecedentes revela, de forma clara y precisa, qué tan efectivas son .las parametrizaciones de carga,

asociación de especificaciones de cargas y nacionalización. Estas gestiones son realizadas por
terceros, no integrados en la plataforma del operador logístico (...)" ---------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: "Artículo 13.- De la

solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona frsica o una persona jurÍdica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)

los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro tÍtulo de protección que se áubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se

refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha

resuelto el rechazo de la solicitudNe 4293712015 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 2I

de diciembre del 2022, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de quince (15)

reivindicaciones presentado en el expedrente Ne 2246022 de fecha 07 de junio del 2022 como
contestación a la vista de Fondo Ne I DP-ATP N'78/2022 de fecha 23 de marzo del2022, notificada al

solicitante el 12 de abril del 2022;b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en su escrito de

expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con quince (15)

reivindicaciones.--- -- - -

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la

formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El

examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 06 de julio del2026, determina
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más cl

objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, Ias mismas

ue las
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Resorución0 7I I
POR I..A CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN DP-RESOL N' 2022-1086 DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DISTADA POR I.A DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGIS'IRO DE PATENTE "SISTEMA Y MÉTODO DE LOGÍSTICA DE CARGA
MODULARES APLICANDO LA IN]ERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", EXPEDIENTE N"
1542937, DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DEL 2015, SOLICNADA POR LF MULTIMODALIDADE EM
oPERAQOES DE LOGISTICA tjIDA.--

Asunción, 2 ll AGü li,ll

MSTO: EI recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma LF

MULIIMODALIDADE EM OPERAQÓES DE LOGISTICA LTDA, contra la Resolución DP-RESOL Ne

2022-1086 de fecha 30 de diciembre del 2022, dictada por la Dirección de Patentes,y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de febrero del 2023 se presenta la representante convencional de la firma LF

MULjIIMODALIDADE EM OPERAQÓPS Og LOGISTICA LIDA" a interponer recurso de apelación
contra la Resolución DP-RESOL Ne 2022-1086 de fecha 30 de diciembre del2022, dictada por la
Dirección de Patentes

Que, en fecha 08 de marzo del 2023, fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 20 de junio del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 07 de marzo del2}24
se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da instancia para un Dictamen

técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios,.---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que el dictamen final de la AsesorÍa Técnica de

Patentes DP-DEF N" 411/2022 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, no salvó todas las

objeciones señaladas en la vista de Fondo N' I DP-DEF N' 78/2022 de fecha 23/03/2022, realizado el
examen de fondo en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones modificadas
presentadas, se dictamina que la solicitud 42937/15 desde el punto de vista del examinador, NO
CLIMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos j" y 8" de la Ley 1630/00 "De

Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud;
salvo mejor parecer de la Dirección"(...)".----'--'

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Que, en esta

constestación, además de la manifestación técnica, se envió un nuevo conjunto de cuadro
reivindicatorio con 15 nuevas reivindicaciones, sustentados integramente en el informe descriptivo
revelado inicialmente. Que, en esta contestación mi mandante ha presentado, en forma de cuadro
comparativo (Cuadro 1), las funcionalidades reveladas en la solicitud de patente de invención en

cuestión y en los antecedentes, dejando evidente que el conjunto de pasos del método descrito y
reivindicado no está descrito ni sugerido en el estado de la técnica. El problema técnico resuelto en

esta solicitud es asociar, en un método integrado, automatizado y trazable, los pasos intermedios de

parametrización de carga, asociación de especificaciones de carga del expedidor y consolidación o

compatibilidad de carga, fraccionamiento y nacionalización de carga, pasos que tratados en

sistemas logísticos del estado de la técnica como accesorias, intergrándose
de datos e intervención humana. Que del análisis de la documentación que la
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I de Propiedad Inrclecrual



DIRECCIÓN NACIOdAL DE

# \ GOBITR IO r,!r. I PARAGUÁI
\:.,T PARAGUAY I REKUAI

,#,*H lrRol»tEDAD
§,F INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorucióno7I I
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN DP.RESOL N' 2022-1086 DE FECHA 30 DE
DICTEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DTRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITI.JD DE REGISTRO DE PATENTE "STSTEMA Y MÉTODO DE LOGISTTCA DE CARGA
MODUIáRES APLICA}.IDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", EXPEDIENTE N"
1542937, DE FECHA 07 DE SEPTIEIvÍBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LF MULIIMODALIDADE EM
oPERA9ÓES DE LOGTSTTCA LTDA.--

ArL2 s ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "SISTEMA Y tr¿EfOpO pp

LOGÍSTICA DE CARGA MODTJLARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD
Y/O MULIIMODALIDAD',Ne 4293712015 de fecha 07 de septiembre del 2015 ---

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula.-----------

Claudia Pamela Cristaldo
Dirccto¡a Cene¡al Inte¡ina

Dirrcción Gencral de Propiedad Indusrrial

Direccién Nacio¡¡l de Propiedad lntekcu:al
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Resorución(fzg g
POR LA CUAL SE CONFIRMA IÁ. RESOLUCIÓN DP-RESOL N" 2022-1086 DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIEN]E DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "SISTEMA Y MÉTODO DE LOGfSTICA DE CARGA
MODULARES APLICANDO LA INTERMODALIDAD Y/O MULTIMODALIDAD", EXPEDIENTE N"
1542937, DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DEL 2015, SOLICNADA POR LF MULTIMODALIDADE EM
oPERA§ÓES DE LOGTSTTCA r.XDA.--

Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de " Patentes de InvencioneC' en sus Art. 3' y 8'

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de RelatorÍa de Apelación, entre
otras cosas dice: "(...) En consecuencia, aún asumiendo la existencia de diferencias respecto de los
documentos Dl y D2, las mismas corresponden principalmente a funcionalidades adicionales de
gesüón y coordinación logÍstica implementadas mediante una plataforma informática convencional,
las cuales habrÍan resultado evidentes para una persona capacitada en la materia técnica a partir de
las enseñanzas del estado de la técnica. En efecto, frente al problema técnico planteado por el propio
solicitante, consistente en integrar y coordinar operaciones logísticas desarrolladas por múlüples
actores mediante una plataforma informatizada, una persona capacitada en la materia técnica habria
encontrado en las enseñanzas de Dl y D2 elementos sufrcientes para llegar de manera evidente a la
solución reivindicada. Por ello, los argumentos expuestos por el solicitante no resultan suficientes
para desvirtuar las conclusiones alcanzadas en el examen de fondo respecto a la falta de actividad
inventiva de las reivindicaciones analizadas. Por lo tanto, las reivindicaciones l-15 no cumplen con los
requisitos de patentabilidad establecidos en los Arts. 3' y 8" de la Ley 1630/00, por carecer de
actividad inventiva. Asimismo, se observa que las reivindicaciones se encuentran dirigidas a la
implementación, mediante una plataforma informatizada, de un método para la organización y
gestión de operaciones logisticas entre los distintos participantes de la cadena de suministro. En tal
sentido, el sistema informático constituye el medio a través del cual se ejecutan las reglas de
organización y gestión definidas por el método reivindicado. En consecuencia, elobjeto reivindicado
consiste esencialmente en un método de organización y gestión implementado mediante
herramientas informáticas convencionales, encontrándose comprendido dentro de las exclusiones
previstas en el Art. 4 de la Ley N" 1630/00, que establece que no se considerarán invenciones, entre
otros, "los esquemas, planes, principios o métodos económicos, de negocios..." (Inciso c) asÍ como "los

programas de computación aisladamente considerados" (inciso d) (...)"------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución
DP-RESOL N' 2022-1086 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de

patente de la invención1542937 de fecha 07 de septiembre del 2Ol5---------

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N" 2022-1086 de fecha 30 de diciembre
del2022 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N' 1542937 DE FECHA 07 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR LA FIRMA LF MULTIMODALIDADE

EM OPERAQÓES DE LOGISTICA LTDA. "SISTEMAY LOGÍSTICA

Y/O

Pamela Cristaldo
Dirlctora General Inte¡ina

Di¡ccción Gtnerel de Propiedad Indusrriii
Direcció¡ N¿cio¡al de Propiedad lnrelecrral

DE CARGA MODULARES APLICANDO LA

ffii
MULflMODALIDAD"

\3i--:l
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Resorución.Q-LQ 0
poR I*A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN pp-nESoL N' zozr-85 DE FECHA zzDE FEBRERo
DEL zozr, DICTADA poR LA onrcctóN DE pATENTES, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "PROTEINAS ENCAPSULANTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y
SUS USOS', EXPEDIENTE N' 1046003., DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2OIO, SOLICMADA POR
AGRESEARCH LIMMED

entrecruzamiento de oleosinas mediante cisteinas en las regiones hidrofrlicas, el sorprendente
aumento de la producción de aceite celular en células que expresan las oleosinas de cisteÍna. El
solicitante discrepa respetuosamente y señala que las oleosinas naturales no contienen cisteÍnas en
sus dominios hidrofílicos, o al menos no conüenen una en cada uno de ellos. Además, las presentes
reivindicaciones especifrcan que las cisteinas se introducen artificialmente. Por lo tanto las oleosinas
modificadas de /as presentes reivindicaciones pueden disünguirse fácilmente de las oleosinas
naturales. En segundo lugar, en cuanto al documento D2, el solicitante señala que D2 se refrere al uso
de cuerpos oleosos como matrices de afinidad para la purificación de moléculas biológicas. Esto
incluye la unión de moléculas de afinidad (p. ej., ligandos) a los extremos de las oleosinas.
Nuevamente, esto no describe las siguientes características de la presente invención: adición artificial
de cisteínas a las regiones hidrófrlas, entrecruzamiento de oleosinas a través de cisteÍnas en las
regiones hidrófilas, el sotprendente aumento de la producción de aceite celular en células que
expresan las oleosinas de cisteína. En tercer lugar, respecto al documento Di, el solicitante señala
que, si bien esto revela enlaces lineales de oleosinas (en polioleosinas) no revela las siguientes
caracteristicas de la presente invención: la adición artificial de cisteÍnas a las regiones hidrófilas de las

oleosinas, el entrecruzamiento de oleosinas a través de cisteínas en las regiones hidrófilas (lo que
permite matrices de enlaces entre oleosinas mucho más complejas en la super{icie de los cuerpos
oleosos que los enlaces lineales en las polioleosinas), lo sorprendentes aumentos en la producción de
aceite celular en las células que expresan las oleosinas de cisteina, incluso en comparación con las

célul as que expresan polioleo sin as. (... ) "

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/200O, reza'. "ArtÍctllo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona frsica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que cotespondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro tÍtulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se

refiera total o parciilmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha

resuelto elrechazo de la solicitud Nq 4600312010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
19 de enero del 2021, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de sesenta y un
(61) reivindicaciones presentado en el expediente Ns 2065249 de fecha 15 de octubre del 2020 como
contestación a la vista de Fondo Ne I DP-ATP N' 12212020 de fecha 27 de mayo del2O2O, notrficada al

solicitante el 22 de julio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reiündicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El so. n su escrito de

expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindi y seis

Panlela Cristaldtl
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Resolución*.0'm 0 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá RESOLUCIÓN DP.RESOL N'202I.85 DE FECHA 22DE FEBRERO
DEL 202I, DISTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITIJD DE
REGTSTRO DE PATENTE'PROTEINAS ENCAPSULANTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y
SUS USOS" EXPEDIEN]E N" 1046003., DE FECHA 29 DE OCTI.JBRE DEL 2OIO, SOHCIIADA POR
AGRESEARCH LIMITED. - ----- - -.

,q,sunción,28 A00 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma
AGRESEARCH LlMmD, contra la Resolución DP-RESOL Ne 2021-85 de fecha 22 de febrero del 2021,

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

RE S U LTA:

Que, en fecha 16 de abril del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
AGRESEARCH LIMITED, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL Ne

2O2l-85 de fecha 22 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 09 de junio del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 09 de octubre del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha 03 de diciembre del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida Íezai " (...) Que el dictamen final de la Asesoría Técnica de

Patentes DP-ATP N' 15/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de
Mesa de Entrada N" 2065249 de fecha 15fi0/2020 no ha salvado las objeciones señaladas en la vista de
Fondo N" 1 DP-ATP N" 122/2020 de fecha 27/05/2020, en base a los antecedentes encontrados y las

reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud 46003/2010, desde el punto de vista
técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artÍculos 3o, 5o, 8o ló" y 17" de la Ley
l6i0/OO "De Patentes de Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección"(...)".--------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El solicitante sostiene que

las reivindicaciones 40-46, en dependencia de la reivindicación i7, se refieren a un método para
producir un cuerpo oleoso en el que se combina una oleosina artificial modificada con triacilglicerol
y fosfolipidos para producir dicho cuerpo oleoso. Entonces, incluso si la combinación se realiza con
una célula, el método no da lugar a la producción de una célula ni de una planta. Por lo tanto, estas

reivindicaciones no abarcan: ninguna producción de células o plantas, ningún procedimiento
esencialmente biológico para la producción de plantas, ninguna célula de plantas. Por otra parte, con
respecto a la reivindicación 54, sostenemos que el único paso del método consiste en transformar una

planta con el polinucleótido artifrcial que codifica la oleosina modificada artificial. Por lo tanto, se

trata de una transformación artificial, con un polinucleótido artifrcial que codifica una proteina
artificial. En consecuencia, el método no abarca un método esencialmente biológico para producir
una planta. Seguidamente, se han modificado las reivindicaciones 60 y 61 como sigue: "donde la

célula huésped no forma parte de una planta o un animal". Anteriormente, sg*
documento Dl se refiere a la modificación de las regiones hidroñbicas de las

las caracteristicas de la presente invención: adición de cisteÍnas de las
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Resorucióno&o 0
POR I.A, CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN DP-RESOL N' 2O2I-85 DE FECHA 22DE FEBRERO
DEL 202I, DISIADA POR I.¿, DTRECCIÓN DE PATENTES, EN EL H(PEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGTSTRO DE PATENTE "PROTEINAS ENCAPSI.JIáNTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y
SUS USOS', EXPEDTENTE N" 1046003., DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2OIO, SOLICTTADA POR
AGRESEARCH LMTTED

AGRESEARCH LIMITED. "PROTEÍNAS ENCAPSULANTES DE LÍPIDOS

NEUTROS MODIFICADOS Y SUS USOS '.-.-.-...--.--

ArL2 e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "PROTEÍNAS

ENCAPSUI.ANTES DE LÍPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y SUS USOS ", N9

ArL3e NOTIFÍQUESE por cédula.- - - - - - - - - - - 
?

Claudia Pamel :' Cristddc
-ñ?r..rnr^ Genet'r' I n tet.ina.
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4600312010 de fecha 29 de octubre del
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Resorución^@0 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP.RESOL N' 2021.85 DE FECHA 22DE FEBRERO
DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENIES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATEN]E "PROTEINAS ENCAPSUIANTES DE LIPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y
SUS USOS", EXPEDIENTE N' IO4ó003., DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2OIO, SOLICMADA POR
AGRESEARCH LIMITED

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la

formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El

examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 05 de agosto del 2026, determina que aunque

las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las

objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carece de claridad y

Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley

163012000 de "Patentes de Invencioned'en sus Art. 3",8o y 15' ---------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoria de Apelación, entre
otras cosas dice: '(..) Cabe mencionar que ninguno de los documentos DL, D2 o D3 describe
expresamente dicha modificación. Asimismo, ninguno propone utilizar enlaces disulfuro entre
oleosinas como estrategia para modificar las propiedades físicas de los cuerpos oleosos. En este

senüdo, la solución concreta reivindicada no aparece directamente anticipada por el estado de la
técnica. Sin embargo, debe considerarse que la introducción dirigida de residuos de cisteína
consütuye una estrategia ampliamente conocida en ingeniería de proteÍnas para favorecer la
formación de enlaces disulfuro y estabilizar estructuras proteicas. Un especialista familiarizado con la
modifrcación racional de proteÍnas conoce que la incorporación de cisteÍnas en regiones expuestas al
medio puede utilizarse para inducir asociaciones intermoleculares o aumentar la estabilidad
conformacional de proteinas recombinantes. Además, la solicitud presenta un alcance
extremadamente amplio. La protección no se limita a una secuencia especifica de oleosina ni a una
localización determinada de las cisteÍnas introducidas, sino que comprende prácticamente cualquier
oleosina que conserve la estructura general de la proteína y contenga al menos una cisteína
incorporada artificialmente en cualquiera de sus dominios hidrofrlicos. La memoria describe el efecto
obtenido para determinadas realizaciones, pero las reivindicaciones abarcan un número muy elevado
de variantes estructura/es srn demostrar que todas ellas produzcan el mismo resultado técnico. En
consecuencia, aun cuando la estrategia especÍfrca de incorporar cisteinas no resulte evidente a partir
de Dl, D2 y D3, la generalidad de las reivindicaciones impide reconocer actividad inventiva para la
totalidad de la materia reclamada. Las reivindicaciones no describen de manera precisa las

secuencias modificadas ni el número y localización de las cisteÍnas introducidas o de las condiciones
bajo las cuales se obtiene el efecto técnico que permitirÍa vincular de manera más clara la solución
propuesta con el resultado alcanzado. (...)"-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución

DP-RESOL N" 2021-85 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de

patente de la invención 1046003 de fecha 29 de octubre del 2010---------

PORTANTO,
I¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N" 2OZl-85 de fecha 22 DE FEBRERO

DEL?O?L dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN

FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010, SOLICITADA

ftdiaPamelaCristaldo
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Resoruciónl.¡O8_0 1
POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N" 202I.36 DE FECHA 02 DE FEBRERO
DEL 202I, DICTADA POR I-A DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "EVENTO DAS-40278-9 DE ADD.I, LÍNEAS TRANSGÉMCAS DE M,ÑZ
RELACIONADOS E IDENTIFICACIÓN EVEI.NO.ESPECÍFICO DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N"
IO33543, DE FECHA19 DEAGOSTO DEL 2OIO, SOLICÍTADAPORCORTEVAAGRISCTENCE LLC.--.-....-

de estos tres genes marcadores seleccionables esfá presente en la construcción actualmente
reivindicada que consiste en los nucleótidos 1874 a 6889 de SEQ ID NO:29. D2 no divulga ningún
evento realizado sin uno de estos genes marcadores seleccionables de herbicidas altemativos.
Además en la construcción uülizada para preparar el evento maíz DAS-40278-9 se incluyeron
secuencras de ADN de Regiones de Fijación de Maíz ("MAR") que no fueron divulgadas en D2. En
concreto, las secuencias MAR vj y MAR v4 flanquean el ADN que codifica el gen AADI,
respectivamente. Las secuencias de ADN MAR protegen la integridad de la unidad de transcripción
de la planta grq í )" ----- ---

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: "Artículo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad lndustrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran;y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro tÍtulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -------------

Que, reüsadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Ne 33543/2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 27

de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de cinco (5)

reivindicaciones presentado en el expediente Na 2059620 de fecha 30 de septiembre 2020 como
contestación a la vista de Fondo Ne I DP-ATP N" 100/2020 de fecha 05 de mayo del2020, notificada al
solicitante el O8 de julio del 2O2O;b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en su escrito de
expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con una (l)
reivindicación.-- ------- -

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 14 de agosto del 2026, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las
objeciones hechas en dictámenes anteriores fireron subsanadas, las mismas aún carece de claridad y
Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de " Patentes de InvencioneC' en sus Art. 3' y 8'.

Que el Dictamen de Ia AsesorÍa Técnica del Departamento de RelatorÍa de Apelación, entre
otras cosas dice: '(..) El hecho de que no pudiera predecirse de antemano que una
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Resolución*"0 ffi 01
POR LA CUAL SE CONFIRMA I..A, RESOLUCIÓN DP.RESOL N" 202T-36 DE FECHA 02 DE FEBRERO
DEL 2O2I, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PAIENTE "EVENTO DAS-40278-9 DE ADD.I, LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE UÑZ
RELACIONADOS E IDENTIFICACIÓN EVEI\¡'IO-ESPECÍFICO DE LAS MISMAS" EXPEDIEN'IE NO

1033543, DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2OIO, SOLICIIADA POR CORTEVA AGRISCIENCE LLC...---.---

Asunción,f,fl Aüü 2t)2tj

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma CORTEVA

AGRISCIENCE LLC, contra Ia Resolución DP-RESOL Ne 202l-36 de fecha O2 de febrero del 2021,

dictada por la Dirección de Patentes,yi -----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 16 de febrero del 202I se presenta la representante convencional de la firma
CORTEVA AGRISCIENCE LLC, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL Nq

202l-36 de fecha 02 de febrero del 202I, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 26 de marzo del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 25 de abril del ZOZ{ expresa agravios el apelante. En fecha 03 de diciembre del

2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da instancia para un Dictamen

técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que el dictamen final de la Asesoría Técnica de

Patentes DP-ATP N" 331/2020 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de
Mesa de Entrada N" 2059620 no ha salvado las objeciones señaladas en la vista de Fondo N" I DP-ATP

N" 100/2020 de fecha 05/05/2020, en base a los antecedentes encontrados y las reivindicaciones
presentadas, se dictamina que la solicitud 33543/2010, desde el punto de vista técnico del examinador,
NO CUMPLE con lo dispuesto en los articulos 3", 5o, 8" y 17" de la Ley 1630/00 "De Patentes de
Invenciones. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor
parecer de la Dirección"(...)". - - - - -- --

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El dictamen Final de

Fondo afirma que las reivindicaciones 1-5 carecen de actividad inventiva con respecto a Dl
(WO2005059103) y D2 (WO2OO5107437). El dictamen sostiene que Dl divulga técnicas generales para
detectar la presencia de un gen insertado en el genoma de una planta y D2 divulga plantas

modificadas con el gen AAD-L y que confieren resistencia a los herbicidas. Tal como se mencionó
previamente, las reivindicaciones l-4 han sido canceladas y la reivindicación 5 ha sido modificada
para limitarse a una construcción única que comprende el gen ADDI. Esta construcción única se

utilizó para generar con éxito un evento especÍfico de maiz (DAS-40278-9) que presenta propiedades
comerciales beneficiosas. El solicitante señala que las construcciones divulgadas en D2 incluyen un
elemento adicional relativo a la construcción de expresión de AADI de la presente invención
reivindicada. A diferencia de la secuencia actualmente reivindicada de nucleótidos 1874 a 6889 de

SEQ ID NO:29, las construcciones de AADI uülizadas para preparar los eventos di
incluyen secuencias adicionales que codifican para un marcador seleccionable
en el Ejemplo 7.1 (plásmido PdaBa)a), AHAS en elejemplo 9 (plásmido Pdab

proteÍna fluorescente verde GFP en el Ejemplo 7.ó co-transformado con
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Resorución,Qfr-fl 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP.RESOL N' 202I-36 DE FECHA 02 DE FEBRERO
DEL 202I, DIC-IADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "EVENTO DAS.40278.9 DE ADD.I, LÍNEAS TRANSGÉMCAS DE }/.ÑZ
RELACIONADOS E IDENTIFICACIÓN EVENTO-ESPECÍFICO DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N"
IO33543, DE FECHA19 DEAGOSTO DEL 2OIO, SOLICTIADAPORCORTEVAAGRISCIENCE LLC...-...--.

necesariamente que el evento obtenido sea inventivo. En base a toda la información anterior, se

puede concluir que en el caso de DL, este divulga expresamente que, en la transformación de plantas,
se generan numerosos eventos y posteriormente se se/eccionan aquellos que presentan los niveles de
expresión y caracterÍsticas fenotípicas deseados. D2 ya divulga de manera especifica el gen AAD-1, sus

variantes optimizadas para plantas, su incorporación en constructos de expresión, su utilización para
transformar maiz y la obtención de múltiples eventos AAD-I con diferentes niveles de expresión y
tolerancia a herbicidas. Además, D2 demuestra que la posición de integración y el nivel de expresión
pueden producir diferencias entre eventos El hecho de que el resultado exacto (la secuencia de
DAS-40278-9) no pudiera predecirse antes de efectuar la transformación no es, por sí solo, indicativo
de actividad inventiva. La imprevisibilidad inherente a la integración aleatoria ya era conocida por el
experto y, precisamente por ello, el estado de la técnica enseñaba generar múltiples eventos,
seleccionarlos y caracterizarlos. Asimismo, las diferencias alegadas por el solicitante relativas a la
ausencia de PAT/AHAS/GFP no modifican sustancialmente esta conclusión. D2 ya contempla distintas
confrguraciones de casefes AAD-L, genes marcadores y regiones MAR, mientras que la elección de
una configuración concreta de elementos reguladores para obtener una expresión adecuada se

encuentra dentro de las posibilidades de optimización conocidas. (...)"----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución
DP-RESOL N" 2021-36 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de

patente de la invención 1033543 de fecha 19 de agosto del 2010----

ArL ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I,q. PROPIEDAD INDUSTRTAL

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N" 2021-36 de fecha 02 de febrero del

2021 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N' 1033543 DE

FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2OIO, SOLICITADA POR LA FIRMA CORTEVA

AGRISCIENCE LLC. "EVENTO DAS.40278.9 DE ADD.I, LÍNEAS

TRANSGÉNICAS DE l/'ÑZ RELACIONADOS E IDENTIFICACIÓN
EVENTO-ESPECÍFICO DE IAS MISMAS

Art.2 e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "EVENTO DAS-40278-9 DE

ADD.I, LÍNEAS TRANSGENICAS DE UÑZ REI.ACIONADOS E
IDENTIFICACIÓN EVEI.ITO-ESPECÍFICO DE LAS MISMAS 

"N933543I2OIO 

dE

fecha 19 de agosto del2010 ----;:------ 
\.-

ArL3e NOTIFÍQUESE por cédula.--- -------

Pamela Cristaldo
ra General Inte¡ina

rrl dc Propícdad Indusrrial
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Resoruciónl.¡o§-o 2
POR I.A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN DP-RESOL N' 2O22.3I4 DE FECHA 22DE ABRIL DEL
2022, DICIADA POR IA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES rÓplCeS QUE COMPRENDEN FIPRONILO y
PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", EXPEDIENTE N" 07852/2013, DE FECHA 22DE FEBRERO
DEL 2013, SOLICMADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
reivindicadas. Por lo tanto, los solicitantes afirman respetuosamente que la composición que se
reivindica no es euidente en base a Dl solo ni en vista de D2, D3 y D4 debido a las siguientes razones.
En Dl se describe un método para prevenir o interrumpir la transmisión de enfermedades
transmitidas por artrópodos y mosquitos que comprende aplicar una formulación que comprende
una cantidad eficaz de un compuesto L-N-arilpirazol a un primer hospedador amplificador real o
posible. En Dl también se describe un método para usar un cebo colocado en una estación de aves
donde el cebo comprende una cantidad efectiva de un compuesto l-N-arilpirazol sólo o en
combinación con agentes antiparasitarios, antihelmÍnticos o insecticidas (véase el resumen). En Dl se

divulga que las composiciones tópicas que comprenden un agente activo de L-N-arilpirazol (por
ejemplo, finopril), incluyendo a las composiciones para unción dorsal puntual y unción dorsal
conünua, pueden incluir opcionalmente un compuesto regulador del crecimiento de insectos (IGR)
y/o un inhibidor de la cristalización (véase, por ejemplo, columna 4, líneas 12-lj y 26-27). Al contrario
de la afirmación en el examen de fondo, en Dl, no se divulga que las composiciones tópicas descritas
incluyan permetrina y avermectinas; en vez de eso, en Dl se divulga que las composiciones tópicas
comprenden por lo menos un derivado de L-N-arilpirazol y, opcionalmente, un regulador de
crecimiento de insectos y/o un inhibidor de la cristalización en un vehÍculo lÍquido. Las

composiciones de cebo son muy diferentes de las composiciones tópicas de unción dorsal puntual.
(...)"-- --- --- --

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: "Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del sohcitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran;y e) un resumen. La solicitud de

Patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refrera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, reüsadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Ne 07852/2013 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
O6 de abril del 2022, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 17 (diecisiete)
reivindicaciones, presentado en el expediente Na 22llo45 de fecha 18 de febrero del ZOZZ como
contestación a la vista de Fondo Na I DP-ATP N" 302/2020 de fecha 04 de noviembre del 2020,
noüficada al solicitante el2l de octubre del 2021b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad y nivel inventivo c) El solicitante, en
su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio
argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en
base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-DEF N" 9412022.

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad
remite el Expediente a la Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da Instancia, A
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Resolución

POR T.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N' 2O22-3I4 DE FECHA L}DEABRIL DEL
2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES TÓPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO y
PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO', EXPEDIENTE N" 07852/2013, DE FECHA 22DE FEBRERO
DEL 2013, SOLICÍIADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH .... -.. -. - - -

Asunción,2ü Aü0 i026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de las firmas
BOEHRINGER INGELHEIMVETMEDICAGMBH, contra la Resolución DP-RESOLN" 2O22-3I4 de fecha
22 de abril del2022, dictada por la Dirección de Patentes,y; -----------

RESULTA

Que, en fecha 09 de agosto del2022 se presenta el representante convencional de la firma
BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH, a interponer recurso de apelación contra Ia
Resolución DP-RESOL N" 2022-314 de fecha 22 de abril del 2022, dictada por la Dirección de

Patentes.---

Que, en fecha 23 de agosto del 2022 fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 05 de abril del2O24 expresa agravios el apelante. En fecha 19 de marzo del 2026 se

llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: "(...) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de Patentes

DP-DEF N" 94/2022 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas
en la Vista de Fondo N" I DP-ATP N" 302/2020 de fecha O4/11/2020 y realizado el examen de fondo en
base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista del
examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dr'spuestos en los artículos 3", 8" 15" y
17" de la Ley l6jO/OO "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO
de la solicitud 07852/2013, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)".---------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) "Las reivindicaciones
modificadas que se acompañan se refieren a una composición veterinaria tópica que comprende
4-8o/o (p/p) de finopril, 35-50% (p/p) de permetrina y una combinación de un aceite neutro que es un
tnglicérido de ácidos grasos caprtlico y cáprico y N-metilpirrolidona en una relación peso:peso de
entre l:2,0 y aproximadamente 1:i,5 de aceite neutro a N-metilpirrolidona (NMP). Se ha demostrado
que la composición reivindicada presenta excelente poder repelente y eficacia contra los
ectoparásitos, incluyendo las pulgas y garrapatas (Ejemplo 5), Moscas de arena (Phlebotomus
perniciosus, Ejemplo 6), Moscas de los establos (Stomoxys calcitrans, Ejemplo 7) y mosquitos (Culex
pipiens, Ejemplo 8). Además, como se describe en la memoria descriptiva, el gran poder repelente
durante un tiempo prolongado de la composición tópica con la misma concentración de permetrina
porque no es un hecho sabido que el finopril tenga actividad repelente. Es importante que la
combinación de NMP y un aceite neutro en el vehÍculo de la composición de cómo resultado una
sorprendente mejora de la estabilidad de la composición al reducir la velocidad de

losfinopril sulfona. Esta ventaja técnica inesperada no fue descrita ni se la

'10n
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Resorución^@$ 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N' 2O22-3I4 DE FECHA 22DEABRIL DEL
2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATEN]E "COMPOSICIONES TÓPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO y
PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", EXPEDIENTE N" 07852/2013, DE FECHA 22DE FEBRERO
DEL 2013, SOLICITADA POR BOEHRINGER INGELI{EM VETMEDICA GMBH -...--.--.-.

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE N" 2013.1307852 DE FECHA 22 DE

FEBRERO DEL 2013, SOLICITADA POR LA FIRMA BOEHRINGER INGELHEIM
vETMEDICA GMBH sE BAJo LA oeNovnnctóN "coMposIcIoNES
róprces euE coMpRENDEN FIpRoNILo y IERMETRTNA y sus METoDos
DE USO'.---

ArLz s ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente
"coMPosIcIoNES TÓPICAS QUE COMPRENDEN FIPRONILO y
PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO", Ne 07852/2013 de fecha 22 de

febrero del20t3.----

ADECUAR el resumen de la solicitud, ajustándose al último pliego
reivindicatorio presentado por el solicitante debiendo quedar:
"Formulaciones tópicas estables, muy eficaces, que comprenden permetrina,
fipronilo y un sistema de solventes suficiente como para solubilizar estos dos
ingredientes acüvos y limitar la degradación de fipronilo en su sulfona, y sus
usos en,aplicaciones tópicas sobre animales y sus entomos. Las formulaciones
útiles comprenden enhe aproximadamente 35oh y aproximadamente 50%
(p/p) de permefrina y ente aproximadamente 4 y 8% (p/p) de fipronilo y un
sistema de solventes que comprende N-meülpirrolidona y un aceite neutro,
que es un triglicérido de ácidos grasos caprÍlico y cáprico, en donde dicho
aceite neuto y la N-meülpirrolidona están presentes en una relación de
peso:peso de ente l:2,O y l:3,5 y un anüoxidante que es hidroxitolueno
butilado en una concentración de enhe 0.05% (p/p) y 0.5% (p/p). Cuando
estos dos acüvos se combinan en las canüdades descritas presentan una
actividad repelente mejorada inesperada conEa la mosca de los establos. Sin
embargo, son las formulaciones descritas en la presente las que proporcionan
la solvencia y estabilidad que permiten mantener las concenEaciones

ArL3e

sinérgicas después de la aplicación

Ar[3e NOTIFÍQUESE por cédula.-----
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Resorución.Q&$ 2
poR LA cuAL sE REVocA rá, RESoLUcTóN op-npsoI- N' zozz-3r4 DE FEcHA ¿¿DEABRIL DEL
2022, DIcTADA poR LA om¡ccróN DE pATENTES, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRo DE eATENTE "coMposIcIoNES róptces euE coMpRENDEN FIpRoNILo y
PERMETRINA Y SUS METODOS DE USO', EXPEDIENTE N' 07852/2013, DE FECHA 22DE FEBRERO
DEL 2013, SOLICITADA POR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH -..-..-.---.
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 14 de agosto del2026, determina que las

reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en

dictámenes anteriores frteron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por Ia Ley 163O12000 de "Patentes de Invencioned' en sus Art. 3o, 8o, 15o y 17". -------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de RelatorÍa de Apelación, entre
otras cosas dice: "(...) Un aspecto especialmente relevante es que la solución técnica brindada por la
presente invención no parece basarse únicamente en haber seleccionado fipronil y permetrina como
agentes antiparasitarios. La selección del sistema formado por NMP y el aceite neutro produce una
mejora inesperada de la estabilidad de la composición al disminuir la velocidad de formación de
fipronil sulfona. Asimismo, se atribuye a la formulación una eficacia antiparasitaria y un poder
repelente prolongado frente a pulgas, garrapatas, flebótomos, moscas de los establos y mosquitos.
Esto demuestra que la combinación de los componentes no representa simplemente una
combinación de caracteristicas conocidas, sino que existe una interacción técnica entre los
componentes del vehículo y el fipronil que proporciona una propiedad ventajosa no descrita
anteriormente. Aunque D4 ya enseñaba una combinación muy próxima desde el punto de vista de la
formulación (permetrina, NME triglicérido caprílico/cáprico y BHT), el problema especifico de la
oxidación del fipronil no podia derivarse directamente de ese documento porque las composiciones
relevantes de D4 no estaban basadas en fipronil. En consecuencia, D4 no permite concluir por si
mismo que el experto habria previsto que el mismo sistema de vehiculo serÍa capaz de reducir la
formación de frpronil sulfona. Los antecedentes DL-D4 demuestran que los componentes individuales
de la formulación, e incluso determinados subconjuntos de ellos, eran conocidos por el experto en el
área. En particular, D4 constituye un antecedente muy cercano porque ya utiliza permetrina, NMP, un
triglicérido caprílico/cáprico y BHT en formulaciones tópicas. Sin embargo, no se observa que
ninguno de los documentos, ni su combinación proporcione al experto una enseñanza
suficientemente clara para llegar a la combinación especÍfica de frpronil y permetrina junto con el
sistema NMP/triglicérido en la relación reivindicada, con una expectativa razonable de obtener la
mejora de estabilidad frente a la formación de fipronil sulfona alegada por el solicitante. (...)"----

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es

permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo

que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un
claro beneficio a la economía naciona|.--

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL

N"2O22-134 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la

invención O785212013 de fecha 22 de febrero del20l3.-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

ArLle REVOCAR la Resolución DP-RESOLN" 2022-314 de fecha

dictada por la Dirección de Patentes "POR EL

'Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y
Buenos Aires, Argentina.2006. p. 7 4. ,,;.\

¿ r,l

N.sj
)/
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Resorución.'0&0 5
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP.RESOL N' 2020-671 DE FECHA 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2020, DISTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMULACIONES DE INSI'LINA DE ACCIÓN
PROLONGADA" EXPEDIENTE N" III9799, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2O1I, SOLICITADA POR
SANOFI.-...

en sangre se modificó hacia una actividad más plana y prolongada en el perro. (Véase página 116,

líneas 3-5). Estos datos son consistentes con los datos en humanos (Ejemplo 14 de la Publicación
Internacional N" WO2011/144673) que muestran que concentraciones más altas de insulina glargina se

correlacionan posiüvamente con una duración de acción más prolongada. Debido a que ninguna de
las referencias citadas divulga formulaciones acuosas que comprenden 3001J/mL de insulina glargina
ni enseña ni sugiere las propiedades inesperadas de una formulación que comprende 3OOIJ/mL,

sostenemos que la invención reivindicada no carece de actividad inventiva en vista de las referencias
citadas , por tanto, cumplen con las exigencias legales supra mencionadas .(...)"

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto. -

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: "Artículo 13.- De la

solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurÍdica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran;y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro titulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refrera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Ne I9799/201i basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 20
de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de trece (13)

reivindicaciones presentado en el expediente Ns 2051305 de fecha 03 de septiembre del 2020 como
contestación a la vista de Fondo Ne I DP-ATP N' 2Ol2020 de fecha 23 de enero del 2020, notificada al
solicitante el 25 de febrero del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reiündicaciones carecen de nivel inventivo y claridad; c) El solicitante, en
su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con
cuatro (4) reivindicaciones.- --

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 19 de agosto del 2026, determina que aunque
las nuevas reiündicactones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las
objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carece de claridad y
Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
163012000 de "Pafe¡tes de InvencioneC' en sus Art. 3" y 8o.

Que el Dictamen de la AsesorÍa Técnica del Departamento de Relatoría de
otras cosas dice: "(...) Además, el hecho de que el efecto de la formula reivindicada

aldo

ilna
lndurtri¿l

Intltctual

expresamente reconocido en Dl no significa automáticamente que la selección
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Resorución.0&0 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA nrsoluctóN Dp-RESoL N' 2o2o-6?t DE FEcHA 26 DE
NovIEMBRE DEL zo2o, DICTADA poR LA onpcctóN DE pATENTES, EN EL EXpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGIS,IRo DE PATENTE "FoRMULACIoNES DE INSTJLINA DE ecclÓN
PROLONGADA", EXPEDIENTE N" 1II9799, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 201I, SOLICIIADA POR
SANOFI.-..-

Asunción,28 AtO 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma SANOFI,

contra la Resolución DP-RESOL Ns 2020-671de fecha 26 de noviembre del ZOZO, dictada por la
Dirección de Patentes, y; - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
SAi.IOFI, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL Ne 2020-671 de fecha 26

de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 26 de mayo del 2021, fue dictada la proüdencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 06 de enero del 2025 expresa agravios el apelante. En fecha ll de diciembre del

2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios..---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) Que el dictamen final de la AsesorÍa Técnica de

Patentes DP-ATP N" 322/2020 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de
Mesa de Entrada N" 2065249 de fecha 15fi0/2020 no ha salvado las objeciones señaladas en la vista de
Fondo N' 1 DP-ATP N" 20/2020 de fecha 31/01/2020, y realizado el examen de fondo correspondiente,
se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo
dispuesto en los artículos 3o, 5', 8o 16'y 17" de la Ley ló3O/00 "De Pafentes de Invenciones. Por todo lo
expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la
Di recci ón" (...)". - - - - - - - - - -

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...)Adicionalmente,

afirmamos que las reivindicaciones dirigidas a formulaciones acuosas que comprenden 300U/mL de
insulina glargina no carecen de inventiva en uista de DI-DB porque estas referencias no revelan las

ventajas de las formulaciones acuosas que comprenden 300U/mL de insulina glargina. Además,
señalamos que la solicitud Intemacional correspondiente N" WO20l1/144673, y que üene una
descripción idéntica a la solicitud de Patente Paraguaya 19799/2011, demuestra que los inventores
encontraron de manera sorprendente e inesperada que las formulaciones que comprenden 100U/Ml
de insulina glargina ("IJLOO") o 7OOIJ/mL de insulina glargina ("UjOO") no son equivalentes respecto a

la biodisponibilidad y efrcacia. De hecho, la exposición y la actividad después de la administración de
IJ7OO fueron menores en aproximadamente un 4oo/o en comparación con la exposición y la actividad
después de la administración de la misma cantidad Q,au/kg) de U10O. (Véase la Publicación
Internacional N" WO2011fi44673, página 4, lÍneas 1-j; página 46, lÍneas 8-12; y página 47, líneas 3.

Además, el ejemplo 18 de la Publicación Internacional N" WO2011fi44673 también
reductor de la glucosa en sangre de la insulina glargina en perros. N
insulina glargina de 100 U/ml a 3oo U/mL, el perfil de acción del tiempo de

Abg. Claudia
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Resorución.o-L0 5
POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N' 2020.67I DE FECHA 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2020, DISTADA
SOLICITUD DE REGISTRO DE
PROLONGADA-, EXPEDIEN]E N" I
SANOFI..---

POR I.A DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE
PATENTE "FORMULACIONES DE INSt'LINA DE ACCIÓN
II9799, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2OII, SOLICIIADA POR

*,',¡¡*6:H*ililt;

inventiva. Dl ya había indicado que las formulaciones de insulina podrían prepararse dentro de un
amplio intervalo de concentraciones, mientras que D7 habÍa demostrado la viabilidad de
formulaciones de glargina mucho más concentradas y su relación con la liberación prolongada. Por
ello, el experto tenia motivación suficiente para investigar concentraciones superiores a ulOO.
Respecto a las reivindicaciones 2-4, los excipientes que incotpora -zinc. m-cresol, glicerol,
polisorbato 20 y sodio- son componentes farmacéuticos conocidos para formulaciones de insulina.
Dl contempla expresamente tensioactivos como polisorbatos, conservantes como cresoles y agentes
isotónicos como glicerol y sales. Por tanto, la incorporación de uno o más de estos componentes a la
formulación de Dl constituye una selección dentro de las alternativas convencionales disponibles
para el formulador. La reivindicación j especifica 9O pg/mL de zinc, 2,7 mg/mL de m-cresol y 2O

mg/mL de glicerol al 85 o/o. Tampoco se observa en estas caracteristicas una contribución inventiva
independiente. Zinc era conocido en formulaciones de glargina, como demuestra D6, mientras que
m-cresol y glicerol eran excipientes conocidos en formulaciones acuosas de insulina, particularmente
en Dl. La determinación de las cantidades concretas constituye una optimización rutinaria de una
formulación farmacéutica conocida, sin que se haya demostrado un efecto técnico inesperado
específicamente atribuible a esa combinación de concentraciones. Por tanto, las diferencias entre la
formulación reivindicada y el estado de la técnica se reducen a la selección de una concentración
específica dentro de un rango conocido y a la combinación de excipientes farmacéuticos
convencionales. Estas modifrcaciones se encuentran dentro de las actividades que normalmente
realizaría el experto en la formulación y optimización de preparaciones de insulina, sin que se haya
demostrado que las caracterÍsticas estructurales reivindicadas introduzcan una solución técnica que
supere de manera no obvia el estado de la técnica. (...)"-------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución
DP-RESOL N' 2020-671 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de

patente de la invención 1119799 de fecha 19 de mayo del 201I-----

Art.le

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N" 2020-671 de fecha 26 de noviembre
del 2020 dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N' III9799 DE FECHA

19 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA SANOFI.

"FORMULACIONES DE INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA"

Art.z s ORDENAR el archivo de Ia solicitud de patente 'FORMULACIONES DE

INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA", NS 19799/2011 dC fCChA 19 dC MAYO dCI

NOTIFfQUESE por cédula.----- ------ - - -::J

Abg.

Art.3e
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Resorución^flS-$ 4
POR LA CUAL SE DECIáRA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"INDAZOLES', EXPEDIENTE N9 Y744I2OI2 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2012, SOLICNADA POR PFIZER LIMMD -.-

Asunción,Z$ A00 1026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 2l de agosto del 2026.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 2l de agosto del 2026 en su parte pertinente, reza:"(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 5 a 14 conforme lo establece el Art.3O de la
Ley Ne 1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de sers meses, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de oago de alguna de las

al
patente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informáüco de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la sollcitud Ns
347Ml2Ol2 DE 26 DE ]LTLIO DEL 2012, 'INDAZOLES', no se registra pago de las anualidades Ns 5 a 14 estando
vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el ArtÍculo citado precedentemente, lo cual pone
de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurso del tiempo.------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 3474412012D826 DE JLLIO DEL 2012,
"INDAZOLES'- - - - - - - - - - - - -

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado Ia falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitu dNe 3474412012------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

ArL le

ArL 2e

ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Np 3474412012 de fecha 26
de julio del2026 "INDAZOLES", solicitada por

NOTIFfQUESE y cumplido ARCHIV.¡{,R

Pamela Cristaldr
rra Gcner¡l Interina

:ión Genrul rle Proi iedad Industri¿
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Resorución."0§-0 5
POR LA CUAL SE DECLARA !I gPfJ.IDJD EN EL EXPEDIENTE DE SOUCITUD DE REGISTRO DE LAPATENTE

"coMpLEJos pe eór-pó§ cangoxflrcos HERBTcTDAS v poútrtpnos QUE CONTIENEN AMINAS u

oñóziffinos,, exprñlpvre r¡o 37s3s120r2 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR DO1V

náñóicrcNcEsLLc
Asunción,28 Aüü 2¡,?ñ

vtsTo: El informe rle la Ac ruaría de fecha 2l de agosto del 2026'--'-

CONSIDERANDO

eue, el inf,rrme cle la Actuaría de fecha ll de agosto del 2026 en su parte pertinente, reza: "(...)También se

observa que ha v,encido el plazo para :t f:s, de las anualidades Números 1o a 14 conforme lo establece el Art.30 de

ír-i"i *; t63o/oo "DE 2AIENTES DE IN:raNCIoN'Es", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno

d"r"Lho y posterior archivamiento de solicitud'("'f '---------

eue, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE P\TENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para

mantetier en vigencia una patente o una solicitud Je patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se

harán antes de comenz.tr ál período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual

u¿ "t 
aniversario de ta feiha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de

comenzar el tercer año, contado ,iesde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias

trrr, ,nrrl"s por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de ser's meses, contados desde

"l "omi"rro 
á"1 petoáo anual cc,rrespondiente, abonando también coniuntamente el recargo establecido. Durante

"lft,,odegracialapatente.o]asolicitud.depatenteTnte:d:ásuplena,:g":,i:w

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema

lnformático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ne

3TesslzotzDE 26 DE JULro DELzorz,'coMPLEJos DE ÁclDos cARBoxÍLIcos HERBICIDAS Y PoLfMERos

eUE CONTIENEN AMINAS U OLIGÓMEROS", no se registra pago de las anualidades Ne l0 a 14 estando vencidos

los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de

manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de Ia

solicitud por el transcurso del tiempo.---'--

eue, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la

caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de Ia solicitud Ne 3793912012D826 DE JULIO DEL2Ol2,
-coMpLEJOS DE ÁCTDOS CARBOXÍr-ICOS HERBICIDAS Y POLÍMEROS QUE CONTIENEN AMINAS U

oLIGÓMEROS',--- -------

eue, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del

interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,

corresponde declarar la caducidad en la solicitu d Ne 37939 I 2012- - - --- - -- - - -

ArL le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ne 3793912012 de fecha 14

de agosto del 2026 "coMPLEJos DE Áctoos cARBoxÍLIcos HERBICIDAS Y
POLfMEROS QUE CONTIENEN AMINAS U solicitada por DOW
AGROSCIENCES LLC-----

,rüArL 2e NOTIFÍQUESE y cumplid o ARCHM¡{R . - - - - - - - - - - - - - - - - :

"*ryurt

Datente.
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Resorución*'0I 0 6
poR LA cuAL sE coNFIRMATá,RESoLUCIóN N'400 DE FEcHA 02 DE NovTEMBRE DE zoos DIcTADA
poR LA omncctóN DE MARcAS EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD DE REGrsrRo DE LA MARcA
"CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA" CLASE 42, EXPEDIENTE N" 139412005, SOLICITADA pOR
KURT FALK DYCK-.-.

y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N' 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "(...)

Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de sers mes es posteriores al vencimiento (...)".--

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente comparación:

CFNTURY BUSTNFSS SOI UTTONS Y FTIQUFTA (solicitada), y

CENTURY SYSTEMS (base de rechazo)

Que, esta Dirección considera que la denominación solicitada presenta similitudes susceptibles de
generar confusión con la marca base de rechazo, atendiendo a la corncidencia en el vocablo "CENTURY', el

cual constituye el elemento denominativo principal y predominante del signo solicitado, acompañado de

las expresiones'BUSINESS SOLUTIONS" y de elementos gráficos que integran la etiqueta. En efecto, dicho
vocablo ocupa una posición destacada y posee mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, por lo
que será el elemento que captará de manera inmediata la atención del consumidor y permanecerá con
mayor intensidad en su memoria. Asimismo, Ia marca base de rechazo "CENTURY SYSTEMS" presenta
idénüco vocablo inicial, circunstancia que genera una semejanza relevante entre ambos signos, aun
cuando difieran en las expresiones "BUSINESS SOLUTIONS" y "SYSTEMS", pues tales diferencias no
resultan suficientes para desvirtuar la impresión de similitud producrda por la coincidencia en el elemento
preponderante "CENTURY", pudiendo llevar al consumidor a considerar que ambos signos provienen de
un mismo origen empresarial.-------------

marca soücitada marcabase de rechazo

CENTURYl3':..l*r)'' ' %ctxruY
Que, al 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, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominaüvos separados o unidos
mediante guiones) [...] 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'[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de
denominaüvos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo.

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el
h¡tns //u'u,u' rlinrni o¡¡w rrv/n¡rrtrl/vlrnr,rnierla¡l-i¡d¡¡strirl/r¡rrcrcidire¡'rri,.,.r
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Resorución..0t 0 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N'4OO DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2OO5 DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENIE N" 1394/2005, SOLICnADA pOR
KIJRT EALKDYCK

Asunción, ?BAü02026

MSTO:El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de KURTFALKDYCK
contra la Resolución N" 400 de fecha 02 de Noviembre 2005, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---------

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de Noviembre de 2005 se presenta el representante convencional de KLJRT FALK
DYCK e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 400 de fecha 02 de Noviembre
2005 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de Noviembre de 2005 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de Septiembre de 2007, el representante convencional de KURT FALK DYCK
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 12 de Diciembre de 2OO7. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 400 de fecha 02 de Noviembre 2005 considera que: "(...)Que la solicitud de

registro de la marca 'CENTURY BUSINESS SOLUTIONS y etiqueta" ha sido presentada para amparar los
servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta

Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que
no pueden constituir marcas: 'Art. 2 Inc f) ...los signos idénücos o similares a una marca registrada o
solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociac",.En consecuencia no ha
lugar a lo solicitado.- (...)" -------

Que, entre otros argumentos, se agrauia el apelante y manifresta: "(...)Que la manifestación se funda
en el informe de fondo supramencionado, pero, cabe destacar, reitero que la misma se ha publicado,
habiendo vencido a la fecha el tiempo de instaurar oposición, no exisüendo registro alguno que obstruya o
impida la prosecución de registro de la marca de mis mandantes, por ende la misma es novedosa y original,
no posee atisbo de relación con el informe de fondo y que no guardan relación entre ambas, mayor aún el
maÍgen de distanciamiento por pertenecer a la misma Clase, pero tener cada uno un logo o etiqueta
diferente, distinta total y absolutamenfe en su conformación y que no exista atisbo de riesgo de confusión
entre ellas por ser las mismas, a mas de pertenecer a consumidores total, absoluta y diametralmente
opuestos. (...)" -- -- --

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

En primer lugar, es sumamente es sumamente importante para el caso en estudio que la marca base

de rechazo individualizada, con el N" 241687, "CENTURY CENTURY

INTERNACIONAL S.R.L., según la base de datos de la DINAPI venciendo a

su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo hacerlo, tal
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ResoruciónN'0S 0 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'4OO DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2OO5 DISTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CENTURY BUSINESS SOLUTIONS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 1394/2005, SOLICITADA pOR
KURT FALK DYCK_.-.

fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al
aoreciar su similitud fonética. El subravado es nuestro(..)".------------

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para proteger todos los
productos de la clase 09, los cuales comprende "sistemas informáticod'; mientras que la marca en trámite
de registro pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 42. la cual comprende: "Servicios de
alquiler de ordenadores, alquiler de sofuvare de ordenador, análisis para la implantación de sistemas de
ordenador, reconsütución de bases de datos, consultas en materia de ordenadores, conversión de datos o
de documentos de un soporte frsico a un soporte electónico, conversión de datos y programas
informáücos (no convenión frsica), creación y mantenimiento de paginas web para terceros, dibujo
(diseño) industial, diseño de sistemas informáücos, duplicación de programas informáticos, elaboración
de sofuvare para ordenadores, instalación de sofuvare de ordenadores, mantenimiento del sofuvare de
ordenadores, prognmación para ordenadores, dupücación de programas informáücos, reconsütución de
bases de datos, actualizaciones de software y súper seruidor de páginas web"--------

A este respecto, aunque los productos de la clase O9 y los servicios de la clase 42 corresponden a

clases diferentes del nomenclador, existe un vínculo claro entre ambos. Ello se debe a que Ia clase 42

abarca prestaciones ligadas a la tecnología, programación y desarrollo de programas informá(icos,
elementos que se conectan de forma directa con los bienes de la clase 09 protegidos por el registro de la

marca base de rechazo.

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 §o y 2e

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.

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 400 de fecha 02 de Noviembre de 2005 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CENIURY BUSINESS

SOLUTIONS Y ETIQUETA', clase 42, Acta N" 139412005 solicitada a nombre de KURT

FALK DYCK

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------
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Resorución*.08 0 7
POR I.A CUAL SE REVOCA I..A RESOLUCIÓN N" ó25 DE FECHA 21DE ABRIL DE2023, DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOP",
CLASE 3I, EXPEDIENTE N" 1644312018, SOLTCTTADO POR EMPRENDIMIENTOS COMERCI,ALES Y
PRODUCTTVOS Sá".----..

Que, corresponde a esta dependencia administrativa 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
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitada
"ECOP'Clase 3l y la marca antecedente "ECOPET" Clase 31.----

Desde el punto de üsta ortográfico, se advierte que ambas denominaciones comparten la secuencia
de letras "ECO", ubicada al inicio de los signos. No obstante, la marca solicitada "ECOP" presenta una
configuración denominativa diferente respecto de la marca antecedente 'ECOPET", debido a la
incorporación de elementos adicionales que modifican su estructura gráfica. Desde el punto de vista
fonético, si bien ambas expresiones comparten una sonoridad inicial semejante derivada del elemento
"ECO", la composición restante introduce diferencias en Ia pronunciación, el ritmo y la sonoridad de los
signos, generando una impresión auditiva diferenciada.-------------

ECOP (solicitada), y

ECOPET (marca base de rechazo)

Que, al 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, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonéüca estará determinada por las sÍlabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes slgnos denominativos contienen algunas sÍlabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
d i fe rente s : Si gn o anteri o r C¿ENOSAN Si gn o p o steri or ALE OSAN (... ) ". - - - - - -

Que, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran
igualmente registradas en la slasgSl del nomenclador oficial: ECOMAI, Registro N' 529409 a nombre de

Jorge Alfredo Nakamura; ECO AGRO NATURALMENTE, Registro N' 579008 a nombre de Asociación De
Productores Orgánicos; ECOCORP NAILJRE BASED CARBON REMOVAL, Registro N' 625380 a nombre de
ECOCORP SOCIEDAD ANONIMA (ECOCORP); Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca
base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento
ECO,lo cual demuestra la coeústencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.------------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel MartÍnez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "Ia circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se
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poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUctóN N' 6zs DE FEcHA 2l DE ABRIL DE zoz3, DIcTADA poR LA
pm¡cctóN DE r,fARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE LA NtARcA'Ecop",
CIáSE 3I, EXPEDIENTE N" 164,4.312018, SOLICTIADO POR EMPRENDIMIENTOS COMERCI,ALES Y
PRODUCTTVOS SA-------

Asunción, 2S 400 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma
EMPRENDMIENTOS COMERCLALES Y PRODUCTIVOS SA contra la Resolución N" 625 de fecha 21 de

Abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; "-----'----

RES ULTA:

Que, en fecha 25 de Abril de 2023 se presenta el representante convencional de la firma
EMPRENDIMIENTOS COMERCLALES Y PRODUCTIVOS SA. e interpone recurso de apelación contra la
Resolución N" 625 de fecha 21 de Abril de2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 13 de Julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha ll de Septiembre de 2023, el representante convencional de EMPRENDMIENTOS
COMERCIALES Y PRODUCTIVOS SA expresó agravios; y esta Dirección General llamó autos para resolver
en fecha 19 de Septiembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca ECOP ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominación ECOPET Clase il Registro 492217 Titular Laura Raquel Femandez Rios Comentario: Que las

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma

clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artÍculo 6s de la

Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"'------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...)Que, ambas denominaciones
sostienen diferencias en cuanto a su conformación gramatical, fonética, visuales y conceptuales, conforme
iré desvirtuando con este escrito, demostrando la incorrecta interpretación gue se alega en la resolución
emiüda. Que, a primera vista se denota la diferencia en cuanto a la conformación gramaücal de las marcas

en estudio, puesto que la denominación solicitada por mi representada cuenta con dos silabas'E' COP';

mientras que el antecedente que nos compete cuenta con tres silabas que la conforma, siendo E-CO-PET'.

De esta manera, a todas sus -luces se pueden apreciar las diferencias categóricas exrsfenfes entre las marcas

en pugna, por lo que el público consumidor bajo ningún sentido caerÍa en confusión con respecto a las

mismas.Visualmente, se suma el hecho diferenciador entre las marcas en cuestión, ya que la solicirud de mi
comitente, "ECOP y ETIQIJETA' cuenta con una etiqueta propia y alusiva con la cual el público consumidor
puede reconocerla directamente, consütuyéndose esta en una marca mixta, mientras que el antecedente
en cuestión ECOPET', es meramente denominativa, sin contar con etiqueta alguna '. De

esta manera, no existe riesgo alguno de confusión o asociación entre las

Cristakirr

coexistir pacificamente dentro del mercado. Paso a exponer ambas etiquetas
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POR LA CUAL SE REVOCA I..A RESOLUCIÓN N" 625 DE FECHA 2I DE ABRIL DE2023, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE I]q, }VIARCA "ECOP",
CIáSE 3I, EXPEDIENTE N' 16443/2018, SOLICÍIADO POR EMPRENDMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTTVOS Sá----- - --

Art.le

ArL 2e

PORTANTO,
IA, DTRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 625 de fecha 2l de Abril de2023 dictada por la Dirección
de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ECOP",
Clase 31, Expediente N" 164312018, solicitada a nombre de EMPRENDMIENTOS
CoMERCLALES Y PRODUCTIVOS SA - - - - - - - - - - - - - - -j>,--<i- - -

ArL 39 NOTIFfQTJESE por Cédu]a.

l*§

\t
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poR LA cuAL sE REVocA t.A RESoLUcTóN N' 625 DE FEcHA 2l DE ABRIL DEzoz3, DISTADA poR LA
prRpccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA oEcop',

CLASE 3I, EXPEDIENTE N" IU43I2OI8, SOLICTTADO POR EMPRENDMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTTVOS SA.......

privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin,
Mario."r----

Que, los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca cons¡sta 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 comercio".-----------

Que, no obstante, 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 conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sear?

confundibles'2. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza
a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás factores adicionales analizados en la presente
resolución.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según la búsqueda realizada en el sistema informático de Ia Institución, se puede advertir que
EMPRENDIMIENTOS COMERCLALES Y PRODUCTIVOS SA (ütular solicitante), ya cuenta con la siguiente
marca registrada: "ECOP BIO - OffiMAX" Registro Ne 477140 y Registro N'477141, EcopStop Mini-Market,
Registro N' 530020; Es decir, el tihrlar de la solicitrrd de arrtos ya cuenta con un registro concedidn en Ia
haio trna denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la
protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su
identidad visual y fonética.-

Sobre el punto, forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "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 pugnz 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.''. -------

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 la marca antecede solicitada.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resol

tDerecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas; reqüsitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de
ma¡cas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.
2 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
t 'DERECHo DE MARCAS' - forge otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2olT -
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REGISTRO DE I..A MARCA -TTITBAC', CTASE 05, EXPEDIENTE N' 21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL SA..........

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

consecuente coexistencia o no de las marcas TRIBAC (solicitada en clase 05) y la marca TRITAB (registrada

en clase 05).----------

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 Ia 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 "TRIBAC", clase 05, con la oponente -IRITAB" clase

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

TRIEAC

TRITAB

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, analizando los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada TRIBAC' frente a la marca
oponente'TR[TAB", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento inicial'TRI',
presentan diferencias relevantes en su composición y terminación. En efecto, la marca solicitada culmina
en "BAC", mientras que la oponente lo hace en -TAB", circunstancia que determina una configuración
gráfica y una sonoridad final claramente diferenciadas, incidiendo directamente en la forma en que ambas

denominaciones son percibidas y pronunciadas.--- -- ---

Que, sobre el alcance de la protección marcaria, Jorge Otamendi sostiene que: 'El derecho marcario no
protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo distintivo."Conforme
a este criterio, la protección se extiende al conjunto del signo y no a sus elementos considerados
aisladamente. En el presente caso, el elemento "TRI', por constituir un término de uso común y frecuente
en el lenguaje técnico y farmacéutico, no puede ser objeto de apropiación exclusiva, por lo que su

presencia coincidente en ambas denominaciones no resulta suficiente para determinar, por sÍ misma, la
confundibilidad de los signos.-

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe
efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la

comparación aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi señala: "...E¡l

principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integnntes separadas en forma
arbibaria (747).1. Bajo esta perspectiva, las diferencias existentes entre 'TRIBAC" y 'TR[TAB',
particularmente en sus terminaciones "BAC' y "D{B", permiten distinguir suficientemente ambas

denominaciones en los planos ortográfico y fonético.-

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 /etras 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 ose

un

iiruflcdad lnóuililel

signo denominaüvo son sus letas y sílabas y su orden y acentuación particularbs.' Et

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ylque
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar.'1,9¡,e

\.1:.,

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot eÑO: ZOOI
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Resorución*.oI 0 I
POR I..A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'5OO DE FECHA 21DE SEPTTEMBRE DEaOaO,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL H(PEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TRIBAC", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CI,A. COMERCIAL E INDUSTRIAL Sá"..........

Asunción,
2 8 lG0 2026

MSTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SIDUS SA. contra
la Resolución N' 500 de fecha 2l de Septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;------------ 

il;;;;

Que, en fecha 29 de Octubre de 2020 presenta el representante convencional de SIDUS Sá- e interpone
Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 500 de fecha 2l de Septiembre de 2020, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 2l de Mayo de 2O2l fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 20 de fulio de 2OZI, el representante convencional de SIDUS S*A- expresó agravios; en
fecha 17 de Agosto de 2021 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 18 de Agosto de 2022 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 Resolución recurrida considera: "(...)Que, analizando las marcas "TRIBAC" (marca solicitada)
vs. "TRITAB" (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con
diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles,las desinencias son
muy diferentes BAC - TAB, además mencionar que el prefijo TRI es de uso común para la clase 05,

existiendo ya varios registros a nombre de diferentes titulares, por lo que no existe impedimento para que
la solicitud sea concedida.(...)-------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(,.)En efecto la marca "TRITAB", es

legitima creación de mi representada que tiene REGISTRADA dicha marca en Paraguay desde hace dos
décadas y como bien mencionamos, el art 15 de nuestra Ley de Marcas, claramente protege una marca
registrada con anterioridad y concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier signo que
pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos y servicios,
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos..//.. Como podrá verificar la
Sra. Directora, ambas marcas en pugna contienen 6letras, de las cuales 5 letras son IGUALES, ya que ambas

comparten la partÍcula 'TRI", la única variación es la consonante final "C", letra que no logra en absoluto dar
la distintividad necesaria, por lo que el registro de la referida marca a nombre de la firma VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL 5.A., seria a todas luces contrario a nuestro ordenamiento
juridico marcario y a los numerosos Convenios y Tratados suscritos y ratificados por nuestro país, relativos
a la protección de la propiedad intelectual.(...)---------

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

'de 
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Resoruciónlr'-[$ 0 I
POR Iá CUAL SE CONFIRN,ÍA I.A RESOLUCIÓN N' 5OO DE FECFTA 2I DE SEMEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE .&SUNTOS }üARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA N,ÍARCA -IXIIBAC', CLASE 05, EXPEDIENTE N'21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CI,A" COMERCI,AL E INDUSTRIAL SA.--.-...-.

ArL2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca'TRIBAC',
clase 05, Acta N' 2l7O3l2OL8, solicitada a nombre de MCENTE SCAVONE & CIA

Aft 3e NoTIFÍQLTESE por Cédula.-----
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Resorución..-CI§ 0 I
POR IA CUAL SE CONFIRN4A I.A RESOLUCIÓN N'5OO DE FECHA 2I DE SEMEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA -TR[BAC', CLASE 05, EXPEDIENTE N'21703/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CtA. COMERCTAL E INDUSTRIAL SA..-.-----..

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'? (...)". - - - - - - - - - -

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "TRIBAC",

(solicitada) 'TRlfAB" (oponente), comparten la sÍlaba "TRI", existen otras marcas registradas dentro de la
misma clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución,
además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes

marcas: TRIPLIXAM, clase 05, Registro N" 582498 a nombre de Biofarma; TRIGINEX, clase 05, Registro N'
584115 a nombre de Zodiac International Corporation;TRI-LUMA, clase 05, Registro N" 619609 a nombre de

Galderma Holding S.A.; TRISINA, clase 05, Registro N" 593090 a nombre de Agro Química del Paraguay S.A;

TRIACTIVA, clase 05, Registro N' 625482 a nombre de INDUFAR C.I.S.A.; extremo que demuestra la

coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.------------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una

parúcula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El ütular de una m¿rrca que contenga una partÍcula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaña otorgando al oponente un priuilegio inusitado sobre una raÍz
de uso general o necesarioi Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de

productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del

nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante 'TRIBAC", es una denominación novedosa, y al NO

existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que

abarcan coberturas de productos en dicha clase.--------

Que, además, tratándose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que

el consumidor suele prestar un grado de atención mayor almomento de su adquisición, particularmente
cuando se trata de productos medicinales, circunstancia que consütuye un elemento adicional a

considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusión. ---------

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

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 5OO de fecha 21 de Septiembre
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.le

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 .
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poR r-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' 4ggDEFEcHA 2I DE SEpTIEMBRE DE 2020, DIcTADA
poR LA omrcctóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE Lq, MARCA -TXIfVAG", CLASE 05, EXPEDIENTE N'21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CIA COMERCTAL E INDUSTRIAL SA..--------

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

consecuente coexistencia o no de las marcas TRIVAG (solicitada en clase 05) y la marca TRFAB (registrada

en clase 05).----------

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 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 "TRIVAG', clase 05, con la oponente -TR.[TAB' clase

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

TRIÚAG

TRITAE.

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, analizando los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "TRIVAG' frente a la marca

oponente -ITlmAB", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento inicial 'IRI',
presentan diferencias relevantes en su composición y terminación. En efecto, la marca solicitada culmina
en 1/AG", mientras que la oponente lo hace en -TAB", circunstancia que determina una configuración
gráfica y una sonoridad final claramente diferenciadas, incidiendo directamente en la forma en que ambas

denominaciones son percibidas y pronunciadas.--------

Que, sobre el alcance de la protección marcaria, Jorge Otamendi sostiene que: "E/ derecho marcario no
protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo." Conforme
a este criterio, la protección se extiende al conjunto del signo y no a sus elementos considerados
aisladamente. En el presente caso, el elemento "TRI', por constituir un término de uso común y frecuente
en el lenguaje técnico y farmacéutico, no puede ser objeto de apropiación exclusiva, por lo que su

presencia coincidente en ambas denominaciones no resulta suficiente para determinar, por sí misma, la
confundibilidad de los signos.-

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe
efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la

comparación aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi señala: "...8¡r

princiPo, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en forma
arbiaaria (747).1. Bajo esta perspecüva, las diferencias existentes entre 'TRIVAG" y 'TRITAB',
particularmente en sus terminaciones "VAG' y 'TAB", permiten distinguir suficientemente ambas

denominaciones en los planos ortográfico y fonético.-

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 esüuctura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos

elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercanol
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión
signo denominaüvo son sus lehas y sflabas y su orden y acentuación particulares. El ex,

comunes reviste una especial importancia a} comparar marcas fonéticamente, ya que una
estará determinada por las sÍlabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejt

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Penot eÑO: ZOOI

mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la de los



DIRECCIóN NACIONAL OE

W;ru PRoPTEDAD
V{# INTELECTUAL

PARAGUAY

V ^\ GOBIERNOoTT I PARAGUÁI
Wd PARAGUAY I REKUAI

Resorución*.0 I 0 I
poR r.-A, cuAL sE coNFIRN¡ALá,RESoLUcIóN N"
poR LA pmncctót¡ DE /suNTos MARcARIoS
REGISTRO DE I-A MARCA "TRTVAG', CLASE 05,

499 DE FECHA 2I DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
LMGIOSOS EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE

EXPEDIENTE N'21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CTA" COMERCTAL E INDUSTRIAL SA.

Asunción, ZS AG0 2}2fr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SIDUS SA. contra
la Resolución N' ¿gg de fecha 2l de Septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;----- -- --- - -

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Octubre de 2020 se presenta el representante convencional de SIDUS SA e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Na 499 de fecha 2l de Septiembre de 202O,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 2l de Mayo de 2021 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 20 de Julio de 2OZl, el representante convencional de SIDUS S,4. expresó agravios; en

fecha 17 de Agosto de 2021 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 18 de Agosto de 2022 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 decaido el derecho que ha

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

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, anahzando las marcas'TRIVAG" (marca solicitada)
vs. "TRITAB" (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con
diferencias gramaücales, fonéücas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles,las desinencias son
muy diferentes VAG - TAB, además mencionar que el prefijo TRI es de uso común para la clase 05,

existiendo ya varios registros a nombre de diferentes titulares, por lo que no existe impedimento para que
la solicitud sea concedida.(...)-------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...)Como podrá verificar la Sra.

Directora, ambas maÍcas en pugna contienen 6 letras, de las cuales 4 letras son IGUALES, ya que ambas

comparten la particula "TRI', y a pesar de que la contraparte realizó dos cambio,t en este caso agregó la
letra "V" y cambió la letra "8" por la "G", estas 2 letras no logran en absoluto la disüntividad necesaria, por lo
que el registro de la referida marca a nombre de la firma VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL 5.A., seria a todas luces contrario a nuestro ordenamiento jurídico marcario y a los numerosos
Convenios y Tratados suscnfos y ratificados por nuestro paÍs, relativos a la protección de la propiedad
intelectual.(...)- -- -----

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios,

Cristaldo
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SCAVONE & CI,A COMERCI,AL E INDUSTRIAL SA.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca'TRIVAG",
clase 05, Acta No 2l705l20l8, solicitada a nombre de MCENTE SCAVONE & CLA-

ArL 3s NOTIFÍQUESE por Cédula.--- --

ra Generll Irrcrir¿
íon Ctnenl dt Proplcd¿d Indusiri¡i

Dirección N¡cional de Proplcdrd Inrelccilai

Resoruciónlr$-$-0 I
POR I..A CUAL SE CONFIRT,ÍA I.á, RESOLUCIÓN N'
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS
REGISTRO DE LA N,ÍARCA "fTlfVAG", CI-ASE 05,

499 DE FECHA 21DE SEMEMBRE DE 2020, DICTADA
LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

EXPEDIENTE N'21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE
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Resorución*'OI 0 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N'499 DE FEcHA 2l DE SEpTIEMBRE DE zozo, DISTADA
poR LA orRpcctóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos EN EL gl«pEDIENTE DE soucmr.JD DE
REGISTRO DE I..A, MARCA "TRTVAG", CI.ASE 05, E)GEDIENTE N'21705/2018, A NOMBRE DE VICENTE
SCAVONE & CI,A COMERCTAL E INDUSTRIAL SA.-.-.----.

signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un riúno de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
po sterior ALEOSAN'z (...)". - - - - - - - - - -

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "TRfVAG",

(solicitada) "TR[TAB" (oponente), comparten la sílaba existen otras marcas registradas dentro de la

misma clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución,
además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes

marcas: TRIPLXAM, clase 05, Registro N' 582498 a nombre de Biofarma; TRIGINEX, clase 05, Registro N"

584115 a nombre de Zodiac International Corporation;TRI-LUMA, clase 05, Registro N" ó19609 a nombre de

Galderma Holding S.A.; TRISINA" clase 05, Registro N" 593090 a nombre de Agro Química del Paraguay S.A;

TRIACTIVA" clase 05, Registro N" 625482 a nombre de INDUFAR C.I.S.A.; extremo que demuestra la

coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente
pretender uülizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.------------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

]orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una

parúcula de uso común no puede set monopolizada por persona alguna, es de übre empleo y no puede
invocarse priuilegio sobre ella. EI ütular de una mitca que contenga una parücula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundr en esa sola circunstancia Ia existencia de
confunübilidad, ya que entonces se estaña otorgando al oponente un priuilegio inusikdo sobre una raiz
de uso genenl o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de

productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante 'TRIVAG", es una denominación novedosa, y al NO

existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que

abarcan coberturas de productos en dicha clase.--------

Que, además, tratándose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que

el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, particularmente
cuando se trata de productos medicinales, circunstancia que constituye un elemento adicional a

considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusió

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

PORTANTO,
I.A DTRECTORA GENEML INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRN,ÍAR la Resolución No 499 de fecha 2l de

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DfNAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y
https: /, u'wu.rlinaIi. !.tor'.Pv /oortal/vJ/propiedad-industrialArtarcas/dil ectrices

Art.le
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marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo
disüntivo."

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforrne se puede
apreciar en la siguiente comparación:

AMERICAN ALLIANCF Y ETIqUETA

AN/IERICAI.I ANIMAL FOOn Y ETIQUFTA

(solicitada), y

(base de rechazo)

Que, desde el punto de üsta ortográfico o visual, la comparación de las marcas denominativas debe
efectuarse atendiendo al número y secuencia de las letras, así como a la estructura y configuración general
de los signos. En el caso de autos, al cotejar la marca solicitada "AMERICAN ALLLANCE Y ETIQUETA' con la
marca base de rechazo "AMERICAN ANIMAL FOOD", se adüerte que ambas coinciden únicamente en el
vocablo "AMERICAN", mientras que los demás elementos que integran cada signo presentan una
composición y secuencia de letras diferentes. En efecto, la solicitada continúa con la expresión
"ALLIANCE", en tanto que la marca antecedente incorpora los vocablos "ANIMAL FOOD", diferencias que
modifican sustancialmente la extensión, estructura y configuración visual de los signos. Por consiguiente,
apreciadas en su conjunto, las marcas producen una impresión gráfica diferenciada.-------------

En cuanto al aspecto fonéüco, el cotejo debe considerar la cantidad y secuencia de las sílabas, asÍ

como el ritmo y la sonoridad resultante de la pronunciación de los signos en su conjunto. En este sentido,
si bien ambas denominaciones comparten el vocablo "AMERICAN', la continuación de cada expresión
difiere sustancialmente, pues la marca solicitada se pronuncia "AMERICAN ALLLANCE', mientras que la
marca antecedente se pronuncia "AMERICAN ANIMAL FOOD". Esta diferencia en la secuencia, extensión y
sonoridad de los elementos que acompañan al vocablo común determina una cadencia y una impresión
auditiva disüntas, permitiendo diferenciar ambos signos en su apreciación de conjunto

Que, al 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 Ia
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 gutones) [...] El examen de las silabas 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 fonéücamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN t 

t...1 ".--------

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para
productos de la clase 31, los cuales comprende "Nimentos para mascotas,

compredidos en lase 31. No se reivindica los vocablos por separados. Si la

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 ,266 y 298
http.: 'uwu.tlinani.gov.ov/nor¡al vJ nronicdad-intlustri¿l rrurc¡: dilectrices
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Asunción, 2 8 AG0 2l,26

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NOVr\RA S"{.
contra la Resolución N" 1017 de fecha 05 de Sepüembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de Septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de NOVI\RASA,
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" l0l7 de fecha 05 de Septiembre 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 2l de Mayo de 2020, el representante convencional de NOVr\R/ISA. expresó agravios.

Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agraüos y llama autos para resolver en fecha
23 de )unio de 2020.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' l0l7 de fecha 05 de Septiembre de 2019 considera qrue: "(...)Que la solicitud de

registro de la marea 'AMERICAN ALLIANCE y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la
clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la
existencia en dicha clase de la marca'AMERICAN ANIMAL FOOD', registrada con el número 440919 en
fecha 22 de Junio de 2017 a favor de AMERICAN ANIMAL FOOD CORP, Comentario: Que ambas

denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artÍculo 6" de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.( .)" --'-'--'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)3.) que la solicitud de estos

autos NO tuvo oposición de la empresa propietaria del Registro No. 44O.919 por considerar que no afecta a

sus derechos adquiridos con dicho registro 4.) la marca base del informe está regisüada para la clase jl y
protege exclusivamente alimentos para mascotas, industrializados o nó. 5.) es evidente que el Examinador,
en el informe acercado al Sr. Director de Marcas, no analizó la situación como corresponde y por lo tanto
informó sólo de un Registro sin tener en cuenta los numerosos ex¡stenfes en diferentes clases y/o en clases

relacionadas, ni tampoco que es el registro de un producto, cuando mi mandante está solicitando la

protección legal de un servicios. (...)"

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

interpuesto

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 la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien
comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de

Interlna
Propltdrd lndu¡rri¡l

que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, forge Otamendi sosti
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Art le

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' l0l7 de fecha 05 de Sepüembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"AMERICAN ALLLANCE Y ETIQUE"IA', clase 35, Acta N" 4062412018 solicitada a nombre

ArL3e NOUrÍqUeSE.-----------

a Gcneral lnterina. 
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nombre de la empresa"; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para
servicios de la clase i§- la cual comprende: "Semicios de abastecimientoparatercerosdeproductostales
como alimentos balanceados para animales de compañia especialmente penos y gatos, seruicios de
importacion, exportacion, rcpresentacion, organizacion de ferias con frnes comerciales o publicitarios,
seruicios de asistencia en la ettplotacion o direccion de una empresa comercial comprendidos en la clase 35

(teinta y cinco)'.- - - - - - - - -

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

conocido como uniclase, en virtud 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

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 viable una eventual coexistencia
pacífica entre la marca antecedente y la marca solicitante.-

Que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada presenta una composición conformada por la
denominación "AIvÍERICAN ALLLANCE", en la que el vocablo "American" se encuentra dispuesto en la
parte superior, escrito en color azul, mientras que "Alliance" se ubica debajo, con una combinación de

colores rojo y azul. Asimismo, sobre la denominación se incorpora un elemento figurativo compuesto por
trazos curvos superpuestos, en colores rojo y azul. Por su parte, la marca antecedente se presenta dentro de

una figura de contorno irregular, predominantemente rectangular y con bordes redondeados, en cuyo
interior se encuentra la denominación "AMERICAN ANIMAL FOOD", dispuesta en tres lÍneas y escrita en

letras estilizadas de color blanco, acompañada de elementos gráficos en el fondo de la etiqueta.--------------

Marca Solicitada: MarcaAntecedente:

a-_' .

\¿
^ ..AfTIerEan
A[¡ance

En consecuencia, desde el punto de vista gráfico, los signos presentan diferencias notorias en cuanto
a su composición, disposición de los elementos denominativos, tipografia, combinación cromáüca,

estructura de la etiqueta y elementos figurativos, generando una impresión visual de conjunto claramente

diferenciada. Si bien ambos signos comparten el vocablo "AMERICAN", este se encuentra acompañado de

elementos denominativos y gráficos distintos, cuya apreciación conjunta contribuye a diferenciar las

marcas entre sí.----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad

de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original
por lo que podrÍa darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo

ral Interina
icdad Indusrrial
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Resorución*'081 1

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N' 3Or DE FECHA 04 DE JUMO DE 2O2l DICTADAPORLA
DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I.A MARCA 'MILLA CALA", CI.ASE 33, EXPEDIENTE N" 7381I/20T8 A NOMBRE DE UÑE VTX
sPA---------

Nexander Vik, el fundador de Viña Vik SPA, eligió en el año 2004 para crear un vino único fue el Valle de
Millahue, en Chile, denominado por los indÍgenas como "Lugar de Oro', siendo esta la traducción al
español de la palabra araucano (milla = otoi hue = lugar de). De Millahue deriva la palabra Milla, el cual es,

sin lugar a dudas, además el elemento principal, en tanto que el segundo elemento,la palabra "CAI.A", es

sinónimo de arroyo o ensenada pequeña. Por su parte, la denominación CALLIA corcesponde a una palabra
de fantasia, sin significación conocida.(...)". -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas MILLA CAI-A. (solicitada en clase 33) y la marca CALLTA
(registrada en clase 33).-------

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 "MILLA CALA', clase 33, con la marca

oponente "CALLIA " clase 33. --------

MILLA CALA

CALLI,A

(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 arbitraria (717¡.'-------

Que, analizando el aspecto ortográfico y fonético de la marca solicitada "MIL[Á, CALA" frente a la
marca oponente'CALLIA', se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten determinadas letras,
presentan diferencias en cuanto a s

componen. En efecto, la marca solicitada está conformada por dos vocablos, "MILLA'y'CALA", mientras
que la oponente consiste en una única denominación, "CALLIA", circunstancia que determina una
conformación ortográfica y una extensión diferentes. Asimismo, dichas diferencias inci
fonético, por cuanto no son pronunciadas de la misma manera. generando una
entre ambos signos.

I Derecho de Marcas. forge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 3Ol DE FECHA 04 DE JUMO DE 2O2t DISIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS IVÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCITUD DE REGISTRO
DE I..,lA, MARCA "MILLA CALA", CLASE 33, EXPEDIENTE N" RSIUzOIE A NOMBRE DE VIÑA VIK
sPA.---------

Asunción, 2 8 Aüü 2ú26

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SALENTEIN

ARGENTINA B.V. en contra de la Resolución N" 301 de fecha 04 de Junio de 2021, dictada por Ia Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de Agosto de 2021 se presenta el representante convencional de la firma
SALENTEIN ARGENTINA B.V. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'301 de fecha

04 de Junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 22 de Marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 0l de Abril de 2022, e\ representante convencional de la firma SALENTEIN

ARGENTINA B.V. expresó agravios; en fecha 06 de Julio de 2022 el representante convencional de la firma
VIÑA VIK SPA contestó el traslado de los agravios. En fecha l0 de Agost o de 2022, esta Dirección dictó la
providencia de Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que:"(...)Que, analizada la oposición MILLA CALA (marca

solicitada) y CALLIA (marca oponente), esta Dirección es del criterio que las marcas en pugna deben ser
analizadas en su conjunto, asÍ podemos notar que al comparar la marca solicitada con la maÍca base de la
oposición realizada, estas no dejan la misma impresión. Existen entre ambas sufcientes diferencias que
garantizan la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna. Por lo que no existe ningún impedimento
para denegar la marca solicitada. La misma cuenta con los requisitos de novedad y especialidad requeridos
por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden
eventualmente justificar su rechazo. Que, es muy notoria la diferencia entre las marcas en pugna. N
pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos, las mismas difreren en el plano fonético, evitando
la posibilidad que el público las asocie entre sÍ, por lo que no existe impedimento para denegar la solicitud
presentada (..)" -------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante SALENTEIN ARGENTINA B.V. y manifiesta: "(...)El

análisis de conjunto de marcas en pugna es válido como elemento decisivo cuando presentan elementos
no llamativos, pero la situación cambia cuando una de ellas está formada por un elemento que impacta en
la percepción que se dene del signo. Es el caso de MILLA CALA, la marca solicitada, en que CALA aparece
como el elemento llamativo. Y CALA es confundible con CALLIA, base de la oposición. La resolución
impugnada tomó el principio general de la visión en conjunto de las marcas, dejando de lado el criterio
especifrco del elemento vedette, gue es el que corresponde en este caso, atendiendo que en la marca
solicitada hay una palabra llamaüva (CALA) que acapara la atención del conjunto. Y el cotejo entre CALAy
CALLIA pone de manifiesto que se trata de dos signos confundibles.(...)"

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)EPero es desde el
ideológico es donde las marcas en conflicto presentan una mayor diferenciación,
MILLA CALA designa al lugar donde son producidos y elaborados los vinos que
denominación y, según ya fuera expuesto en el escrito de contestación, el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 3Ol DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2O2l DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE Iá, MARCA ,MILLA cALA", cI.ASE 33, ExPEDIENTE N. 738IU2oI8 A NoMBRE DE vIÑe vIT
sPA.---------

Que, al 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, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sÍlabas comltnes 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 conüenen 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'[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los cansumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una
simi]itudvisualmenorquelose]ementosqueaParecena]comienzo,
fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al
apreciar su similitud fonéüca El subrayado es nuestro(...)".---------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo." En ese sentido, como es sabido, la
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 CALLIA se extiende al

uso en conjunto del signo denominaüvo asÍ presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos

tomados de forma separada (las letras: C-A-L-L-I-A), 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.

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

en la clase S3ylamarca CALLIA en la clase 33. --------

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.le

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

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 3Ol de fecha O4 de funio de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marcaArt.2e
"MIIJá CALA", clase 33, Expediente N"R81U2018, deuÑavtr

Arr 3e NOTIFfQUESE. ----------

ncral dr Propi{ird Indusrr

acion:l dc Pr¡r$aJ lrtckcrr,

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dircdrices para el examen de marcas en Paraguay, pp, 147 ,266 y 298 . Disponible en:

httLrs: //wwu'.dinarr. sov.nvi portal,/r,J/propiedad-industrial/nlarcas/dircctriccs
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Resolución.'-r[] X 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 826 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEhOLI,DISTADA
POR I.A, OMECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I.A. MARCA 'ACTIKERALL" CIASE 05, EXPEDIENTE N" 884NI2OI8 A NOMBRE DE
FARMEDIS Sá".------- -.

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

Que, al iniciar el anáiisis de las marcas debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una
üsión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin arüficiales 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 administraüva determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser
confundidas en el mercado, tras un análisis desde Ia 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 'ACTIKERALL" en la clase 05, con la
marca oponente "ACTINERVAL" registrada en la clase 05.-----------

ACTIKEMTL

ACTTNEBYAL

(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 arbitaria On7¡.t-------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la sohcitante "ACTIKERALL " y la marca oponente
"ACTINERVAL", por más que compartan la raíz "ACTI" no se leen de la misma manera al tener terminaciones
disímiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminación "KERALL" de la solicitante difiere
ampliamente de la terminación "NERVAL" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura
ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege Fefrjos o partículas
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo.'En ese sentido, como es sabido, la
protección de Ias marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus

forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca
extiende al uso en conjunto del signo denominativo asÍ presentado, y no le oto

lt.i i

\,.)

' Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AñO: 2OO3
Di¡rcció
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ResoruciónN'ffiB t Z
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 826 DE FEcHA 16 DE NovtEMBRE DE zo2l, DISTADA
poR LA omrcctóN DE ASUNToS t,fARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE LA N'ARCA "ACTIKERALL" CLASE 05, EXPEDIENTE N' 8847/2018 A NOMBRE DE
FARMEDIS S Jq..------ ---

Asunción, ZBAeCiilil

apelación interpuesto por el representante convencional de EARMEDIS

Ns 826 de fecha 16 de Noviembre de 2021, dictada por la Dirección de
MSTO: el recurso de

SA en contra de la Resolución
Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RE SULTA:

Que, en fecha 18 de Noüembre de 2021 se presenta el representante convencional de BAGO GROUP

SA e inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 826 de fecha 16 de Noviembre de 2021,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 29 de Diciembre de 202I fue dictada la providencia que concedió el recurso

inte¡puesto

Que, en fecha 22 de Abril de 2022, el representante convencional de BAGO GROUP Sá" expresó

agravios; en fecha 17 de Mayo de2A22 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 29 de Agosto de 2022 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, cabe mencionar que existen otras marcas

registradas en la clase 5 a nombre de diversos ütulares que llevan insertas en sus denominaciones la raiz
ACTI y todas ellas coexisten pacíficamente en el mercado (ACTICAND, ACTICOL, ACTIMEL, ACTIMIDE

entre otras), por tanto, puede considerarse una particula de uso común en la clase 5 y esta circunstancia no
puede ser alegada por la oponente como fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacÍfica con la

marca solicitada cuando ya se halla coexisüendo en el mercado con marcas que poseen las mismas

simil itudes. (... ). - - - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BAGO GROUP S.A. y manifiesta: "(...)Que,

asimismo, la doctrina ha dado un mayor valor a las partes iniciales de las marcas, y en este senüdo'ACTI'
son las mismas iniciales que mi mandante utiliza además la solicitante realizo una pequeña variación de

letras que de ninguna manera se pueden considerar como ninguna novedad por resultar un cambio
mÍnimo que no consigue distinguir las marcas en pugna y hace parecer derivada de la marca de mi
mandante .(...). --'- - - - - -

Que, el solicitante no contestó el traslado de Ia expresión de agravios, por 
-!

rebeldía y se llamó a autos para resolv -----------1,
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Resorución..S-8 12
PoR tA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 826 DE FEcHA 16 DE NovIEMBRE DE zo2l, DISIADA
POR LA OMECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA -ACTIKEMLL", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 8847/2018 A NOMBRE DE
MRMEDIS Sá".-...---..

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

ArL le

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 826 de fecha 16 de Noviembre de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2s ORDENAR la prosecución de trámites de

"ACTIKERALL", clase 05, Expediente Ne

Art.3e NOflFIQUESE por Cédula.

la solicitud de registro de la marca

884n12O18, solicitada a nombre de
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ResoruciónN'Offi 1 2
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 82ó DE FEcHA t6 DE NovIEMBRE DEzozr,DIctADA
poR LA omEcctóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDTENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'ACTIKERALL", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 884NI2OI8 A NOMBRE DE
FARMEDIS 54.....-----

elementos tomados de forma separada, raz6n por Ia 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 PARAGUAY", aprobadas por
Resolución n.' 25912025, señala cuanto srgue: "(...) 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 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 reuiste 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 conüenen algunas sílabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
dife ren te s : S i gno anteri o r C LEN O SAN S i gno po ste ri o r ALEO SAN' (... ) ". - - - -'

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 raiz "ACTI" como parte de su

denominación. En ese sentido, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución,
además de la marca que sustenta la presente oposición, se encuentra registrada la marca "COLGATE

ACTI-CLEAN", Registro N' 449676;ACTIVIT, Registro Ns 608516;ACTICOL, Registro Ne 610755,4C'TIFLORA,

Registro Nq 567911, a nombre de titulares distintos y para productos comprendidos en la misma clase 5. ----
Este extremo demuestra que la marca oponente coexiste registralmente con otro signo que incorpora

el elemento'ACTI", 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 analizadas no evidencian un
riesgo de confusión o asociación que justifique el rechazo de la solicitud. -----'---

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia

de la marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se

discute la 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

Por tanto, resulta plenamente viable una evenfual coexistencia pacÍfica

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

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direclrices para el examen de matcas en Paraguay,pp. I
https: /rvwrv.Llinaoi.qtrr'.p.v nortal,/v3,/propiedad-indus¡'ial/rnarcas/directrices
r "DERECHo DE MARCAS" - Jorge otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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ResoruciónN. üffi i 3
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' 37zDE FECHA Io DE Acosro DE 2020, DISTADA poR LA
omrcclóN DE ASUNToS MARCARIos Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "OTOGAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 99916/2018, A NOMBRE DE I.ABORATORIOS GALEANO
sá".---------

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 "OTOGAL', clase 05, con la oponente "OTOGEN" clase
05.-----------

OTOGAL

OTOGEN.

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, analizando los aspectos ortográfico y fonéüco de la marca solicitada "OTOGAL'frente a la marca
oponente "OTOGEN", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el elemento inicial "OTO",
presentan diferencias relevantes en su composición y terminación. En efecto, la marca solicitada culmina
en "GAL", mientras que la oponente lo hace en "GEN", circunstancia que determina una configuración
gráfica y una sonoridad final claramente diferenciadas, incidiendo directamente en la forma en que ambas
denominaciones son percibidas y pronunciadas.--------

Que, sobre el alcance de la protección marcaria, Jorge Otamendi sostiene que: "E1 derecho marcario no
protege prefijos o partÍculas comunes cuando no constituyen por sÍ mismos el signo distintivo."Conforme
a este criterio, la protección se extiende al conjunto del srgno y no a sus elementos considerados
aisladamente. En el presente caso, el elemento "OTO", por constituir un término de uso común y frecuente
en el lenguaje técnico, farmacéutico y veterinario, no puede ser objeto de apropiación exclusiva, por lo que
su presencia coincidente en ambas denominaciones no resulta suficiente para determinar, por sí misma, la
confundibilidad de los signos.-

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe
efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la
comparación aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi señala: "...E¡r

pñncipio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en fotma
arbitaria (747).1. Bajo esta perspectiva, las diferencias existentes entre "OTOGAL' y "OTOGEN",
particularmente en sus terminaciones "GAI." y "GEN", permiten distinguir suficientemente ambas
denominaciones en los planos ortográfico y fonético.-

Que, al 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, 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 auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son sus letas y sÍlabas 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 sÍlabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los sti
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo an
posterior ALEOSAN 2 (...)".

I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abcledo-Perrot AñO: 2003
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dlrectrices para el examen de marcos en Paraguay, pp. 147 y
https:,//wwu'.dinapi.gov.ny/nortal/v.l/proli edad-iI(lustrial/ nlrrcasi dil ectriccs

266 .
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ResoruciónNo 0B 1 5
poR LA cuAL sE REvocA Lá, RESoLUcTóN N" 372 DE FEcFTA ro DE Acosro DE zo2o, DICTADA poR LA
omEcclóN DE ASUNToS MARCARIoS Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE REGISTRo DE
Lrq. MARCA "OTOGAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 99916/2018, A NOMBRE DE LABORATORIOS GALEANO

Asunciór1' 
28 400 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de IABORATORIOS

GALEANO S,4. contra la Resolución N" 372 de fecha l0 de Agosto de 2020, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos, y: - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 13 de Octubre de 2020 se presenta el representante convencional de IáBORAIORIOS
GALEANO SA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 372 de fecha l0 de Agosto

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

Que, en fecha 14 de Marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha O6 de Octubre de 2022, el representante convencional de IABORATORIOS GALEANO

SA. expresó agraüos; en fecha 03 de Febrero de 2023 el representante convencional de OURO FINO

SAÚDE ANIMAL UIDA contesta la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver

en fecha 23 de Febrero de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, analizando la oposición contra la solicitud de

registro de la marca OTOGAL (Marca solicitada) vs OTOGEN (Marca oponente), en un análisis en conjunto
encontramos que la marca solicitada son muy similares en los planos gramatical, fonético y sobre todo en

las ulümas silabas, la cual las toma extremadamente confundibles, ya que ambas marcas evocan la misma

idea, el mismo concepto y por ende, hace que sea imposible su pacifica coexistencia ( . )"--------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: " (...)Nada más alejado de la verdad pues

exrste al contrario de lo afirmado una amplia diferencia que la hace totalmente disimil justamente bastara al
pronunciar una seguida de la otra, OTOGEN, OTOGAL son fonéticamente, gráficamente y visualmente

distintas no basta el hecho de compartir la denominación principal "OTO" para determinar que la
denominación OTOGEN es repeüda de manera secuencial como lo pretende la adversa y como considero
el inferior. Además la denominación que al momento de analizar se deberá realizar en su conjunto, no letra

por letra, lo que mi mandante pretende registrar es OTOGAL..(...)------------

Que, contesta la expresión de agravios OURO FINO SAÚDE ANIMAL nDA. y, entre otros

argumentos, expresa: "La apelante fundamenta su apelación mencionando que las maÍcas en litigio solo se

comparte la raÍz 'OTO", y que existen otras marcas registradas con la misma raÍz inicial con anterioridad en

la misma c1ase. Stn embargo, como la Señora Directora puede percibir y con su excelente criterio podrá
confirmar, que no es solo la raÍz de la marca solicitada lo que la IMPOSIBILITA la obtención de su registro,

se trata de cotejarlas en sus CONJUNTOS y es allÍ en donde indudablemente se obsen¡an sus extremadas

semejanzas ya que la presencia de la G al final, de cada conjunto, genera indudablemente un riesgo de

confusión que no se puede negar.(...).--'-----

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

consecuente coexistencia o no de las marcas OTOGAL (solicitada en clase

(registrada en clase 05).----------
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ResoruciónN'081 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 37zDE FEcHA ro DE Acosro DE 2020, DIcTADA poR LA
nmgccróN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "OTOGAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 99916/2018, A NOMBRE DE LABORATORIOS GALEANO
sA..---------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe

coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
"OTOGAL", (solicitada) "OTOGEN' (oponente), comparten la sÍlaba "OTO", existen otras marcas registradas

dentro de la misma clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la

Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las

siguientes marcas: Otosana, clase 05, Registro N" 57lll9 a nombre de MUNDO ANIMAL LABORATÓRIO

VETERINÁRIo LTDA.;OTOCALMIN, clase 05, Registro N" 588290 a nombre de Quimfa S.A.;OTOPROL, clase

05, Registro N" 586930 a nombre de Comfar S.A.E.C.A..; OTOCURA" clase 05, Registro N' 591699 a nombre de

Guayaki S.A.; OTOC, clase 05, Registro N" 619269 a nombre de SEVEN PHARMA PARAGUAY S.A.; extremo
que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la

marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sÍlaba con la cual ya coexisten previamente.--------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colacrón al Dr.

]orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una

parúcula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de übre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El ütular de una muca que contenga una parücula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en ese sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaña otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raÍz
de uso generd o necesario'. Por ello, se colige que podrÍa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.-

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de

productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del

nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante "OTOGAL", es una denominación novedosa, y al NO

existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que

abarcan coberturas de productos en dicha clase.--------

Que, además, tratándose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que

el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, particularmente
cuando se trata de productos medicinales y veterinarios, circunstancia que constituye un elemento

adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusió

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, distintivas una

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

Art.le

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 372 de fecha 10 de Agosto de 2020 dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OTOGAL',

clase 05, Acta No 9991612018, solicitada a nombre de IABORATORIOS GALEANO

Art.3s NOTIFfQUESE por cédula.- ----

Sá..
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Resoruciónlr'-fi$ 1 4
poR LA cuAL sE REvocA I-A RESoLUcTóN N' r6u DE FEcHA 13 DE NovIEMBRE DE 2059, DIcTADA poR
r-A DIREcctóN pp MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE solrcrruD DE REcrsrRo DE r-n MARcA
"REPACTO", CIáSE 05, HPEDIENTE N" 101599/2018, SOLICTIADA POR BASF SE _-----.-
marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando Do CoDsütuyen por sí mismos el signo
disünüvo."

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. Además err su conjunto, deben ser tenidas en

cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguidas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente comparación:

REPACTO

PACTO

(solicitada), y

(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual de las denonrinaciones enfrentadas, debe tenerse

presente que la comparación de las marcas debe efectuarse atendiendo a su impresión de conjunto,
considerando, entre otros aspectos, el número de letras, la secu,-,ncia en que estas se presentan y Ia

estructura general de los signos. En ese senüdo, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada "REPACTO'y

la marca base de rechazo "PACIO", se advierte que ambas comparten Íntegramente la secuencia SA§IQI
diferenciándose únicamente por la incorporación del elemento "RE" al inicio de la marca solicitada. Esta

adición modifica la extensión y estructura del signo, generando una configuración visual diferenciada
respecto de la marca antecedente. ----------

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético,
corresponde considerar el número y la secuencia de sus sÍlabas, asi como su orden, ritmo y sonoridad. En
tal sentido, la marca solicitada "REPACTO' se encuentra compuesta por tres silabas, "RE-PAC-TO', mientras
que la marca antecedente "PACTO'está integrada por dos sílabas, 'PAC-TO". La incorporación del elemento
"RE'al inicio de la marca solicitada introduce una sÍlaba adicional y modifica su estructura sonora y ritmo
de pronunciación. En consecuencia, si bien ambos signos presentan coincidencia en Ia secuencia "PACTO",

la diferencia existente en su conformación fonética permite apreciar una sonoridad global diferenciada.----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE LÍARCAS EN PARAGIJAY"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, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominaüvos separados o unidos
mediante gutones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéücamente, 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 silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de
denominativos, Las coincidencias gue se produzcan respecto de la parte frnal de

visual menor que los elementos que aparecen al comienzo.

ene
i¡l de Pr

ulrrCTl.on Nacto¡ai Ce l¡:
' ,""""* 

"aca*, 
,*rr** ,ntelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas e¡, Paraguay, pp. 147,266 y 298 . Disponible en:

httns: r/rrr¡,u. dinaPi.gov. ny/portali r,3¡pt opicdad-industriali nrrrcas,'tl ircctri ces

El subrayado es nuestro(...)".
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Resoruciónlr'!$ 1 4
POR I-A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 16II DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2059, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"REPACTO', CLASE 05, EXPEDIENTE N" 101599/2018, SOLICITADA POR BASF SE _-------

Asunción, 2B Áü0 iüí,fr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BASF SE contra la
Resolución N' l6ll de fecha 13 de Noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -------------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de Noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de BASF SE, e

interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución N" 1611 de fecha 13 de Noüembre de 2019

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 02 de Noviembre de 2020 el representante convencional de BASF SE expresó agravios.
Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
03 de Diciembre de 2O2O. -----

CONSIDERANDO:

Que,la Resolución N" 16ll de fecha 13 de Noviembre de 2019 considera que: "(...) Que la solicitud de
registro de la marca 'REPACTO " ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que
habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de Ia marca'PACTO', registrada con el número 3565O6 en fecha 5 de Diciembre de 2011 a favor
de DOW AGROSCIENCES LLC, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crearriesgo 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 el apelante y manifiesta: "(...) Que, asimismo, es menester
que la Señora Directora tenga presente el siguiente detalle: mi mandante ha limitado su marca a
"FUNGICIDAS" en la clase 05, mientras que la marca registrada protege: 'EXCLIJSIVAMENTE productos
pesticidas y herbicidas." Esto significa que si de conformidad a lo expuesto precedentemente ya quedó
determinada la carencia absoluta de probabilidad de confusión entre las marcas'REPACTO", solicitada, y
'PACT)', registrada, con este factor que se agrega al cotejo marcario la misma deja de ser improbable para
pasar a ser imposible, dado lo milimétricamente delimitado gue se encuentra el sector de mercado que se
intentará explotar con la marca "PROWTA" , razón por la cual surge aplicable la úlüma parte del artÍculo 6

de la ley 1294/98 el cual reza cuanto sigue: "El registro solicitado podrá... concederse con una limitación
para determinados productos o servicios, cuando no se jusüfica una denegación".(...)" -----

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, si les

eldesmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusi
comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el ri

:,tUg. Cf.ü
'Dircctora
D"iiirción

que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge

Di
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Resolución.'m 1 4
POR [A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 161I DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2059, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE N4ARCAS EN EL H(PEDIENTIB DE SOLICITUD DE REGISIRO DE LA il{ARCA
"REPACTO', CIASE 05, EXPEDTENTE NO IOI599/20I8, SOLICTIADA POR BASF SE _--.-..-

Que, en fecha 27 de Noviembre de 2019 el apelante ha solicitado, la adecuación de su descripción,
quedando de la siguiente manera "Fungicidas. Clase 05.(CINCO).".

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca "REPACTO" pretende el registro para la clase 05. para los siguientes productos: "Fungicidas. Clase

05.(CINCO)."; la marca "PACTO" se encuentra registrada en la shssJ5. para los productos:
"EXCLUSIVAMENTE productos pesticidas y herbicidas".

Asimismo, resulta importante señalar que la firma BASF SE ya posee el registro de la marca REPACTO

en varias clases del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema
informáüco institucional se verifican los siguientes registros: N'492072 en la clase 01;N" 492073 en la clase

31. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que
ya le pertenece. ------

Que, si bien es cierto que la marca solicitada fue presentada para distinguir productos de la clase 05,

mientras que los registros previamente obtenidos por la firma solicitante corresponden a las clases 01y 31,

no puede perderse de vista que la cobertura de Ia presente solicitud se encuentra expresamente limitada a

'Rngicidas". En ese sentido, se trata de una cobertura específica y claramente delimitada, vinculada con
los productos que la solicitante ya distingue bajo la marca "REPACTO" en las clases antes mencionadas,
evidenciándose que la presente solicitud únicamente procura extender la protección de un signo marcario
ya registrado para identificar productos relacionados dentro de su misma lÍnea comercial.-

Que, al analizar las coberturas de las marcas enfrentadas, se advierte que ambas amparan productos
comprendidos en la misma clase 05; no obstante, las diferencias existentes entre los signos, sumado a que
los productos distinguidos se encuentran dirigidos a distintos sectores del mercado y consumidores,
permiten colegir que ambas podrán coexisür pacíficamente en el mercado, sin generar riesgo de confusión
o asociación para el público consumidor.-------------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexisür pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsücas propias que lo hacen diferente, original y disüntivo,
por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar la resolución recurrida

Art.le

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución No l61t de fecha 13 de Noviembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de
"REPACTO", clase 05, Acta N" 101599/2018 solicitada a

Art.3e NOTIFÍQUESE.-----------

sE---------------
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ResoluciónN' 15
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 688 DE FEcHA 07 DE DIcIEMBRE DE 2020, DISTADA poR
L-A. DIREcctóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITuD DE
REGISTRO DE LA N,ÍARCA "Chaco'i Bireria Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 721212019,

soucrrADo PoR LUcKy IIM ENTERTAIMENT SJq'.

la denominación CHACO'I Birreria solicitada por la adversa, automáticamente la asociará con la marca LA
Birreria de mi mandante, y erróneamente pensará que mi mandante está desarrollando una lÍnea de
productos a partir de su marca y que la marca solicitada corresponde ahora a una nueva variante de la
original, concluyendo frnalmente que los seruicios ofrecidos bajo la marca CHACO'I Birreria son propiedad
de mi mandante.(...)"

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 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 "Chaco'i Birreria', Clase 43 y la marca oponente "I.A
Birreria", Clase 43.

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "Chaco'i Birreria Y ETIQUETA" y Ia
marca oponente "LA BIRRERIA", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el e]emento
'BIRRER[A", presentan diferencias relevantes en su estructura, composición y pronunciación, En efecto, la
marca solicitada se encuentra encabezada por el término "Chaco'i", mientras que Ia marca oponente
incorpora la expresión "LA", elementos que generan una impresión de conjunto claramente diferenciada al

ser apreciados en su totalidad.

Chaco'i Birreria Y ETIQUETA

LABIRRERIA

(marca solicitada), y

(marca oponente)

Asimismo, corresponde considerar que el término "BIRRERIA" de origen italiano, cuyo significado
es "cerveza", por lo que conshtuye una expresión vinculada directamente con dicha actividad y, en
consecuencia, posee un carácter débil respecto de productos o servicios relacionados con la cerveza, no
resultando apropiado conferirle un monopolio marcario de manera aislada. En consecuencia, las
diferencias existentes entre "Chacot Birreria" y "L¡ BIRRERIA", particularmente por la presencia de los
elementos'Chaco'i" y "LA", resultan suficientes para generar una impresión visual y fonética diferenciada,
disminuyendo el riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor. Por tanto, consideradas las

marcas en su conjunto y atendiendo a los elementos que poseen mayor capacidad individualizadora, se

concluye que las diferencias existentes entre los srgnos resultan suficientes para permitir su coexistencia,
sin perjuicio de la valoración de los restantes criterios aplicables al cotejo marcario.--

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca soücitada,resulta esencial considerar
la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca
oponente carece de elementos gráficos, la solicitada no se limita a una expresión meramente
denominativa, sino que se encuentra acompañada de una composición gráfica en la que se destaca la
denominación "CHACO'I", presentada en letras mayúsculas de estilo particular, con un -diseño que
incorpora elementos gráficos alusivos a la actividad cervecera. En la parte superior de fidenó-rninación se

observa la representación estilizada de un engranaje, flanqueado por dos vasos de
debajo de "CHACO'I" se encuentra la expresión "BIRRERIA", en letras mayúsculas
ello conforma una composición visual particular que, apreciada en su conjunto,
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Resolución No_

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 688 DE FECHA 07 DE DICTEMBRE DE 2020, DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE
REGISTRO DE LA MARCA "Chaco'i Birreria Y ETIQUETA', CLASE 43, EXPEDIENTE N 72l2l2Dl9,
soLIcmADo PoR LUCr« FM ENTERTATMENT SA. .------

Asunción, 28 A(]0 ?tl?ñ

VISTO: El recurso de apelación interpuesto
ENTERTAIMENT SA contra la Resolución Ne 688

por la representante convencional de LUCKY ]IM
de fecha 07 de Diciembre de 2O2O, dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESU LTA:

Que, en fecha 23 de Febrero de 2021 se presenta la representante convencional de LUCKY fIM
EN1ERTAIMENT Sá" e interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 688 de fecha 07 de

Diciembre de2O2O, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de Mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha O5 de Octubre de 2021, el representante convencional de LUCKYIIM ENTERTAIMENT

SA expresó agravios.

Que, en fecha 05 de Julio de 2022, se presenta la representante convencional de GANANCLAS Y
SERVICIOS SA., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General üene por
contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de Agosto de2022.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, analizada la oposición, 'CHACO'I Birreria Y
ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "LA Birreria" (marca oponente), consideramos que la identidad de
denominaciones es absoluta, tanto en el aspecto gramatical como conceptual, esto se debe a que Ia
solicitud previa de la oponente se encuentra completamente comprendida en la marca solicitada, el
elemento inicial 'CHACO T" no aporta novedad para lograr la distintividad respecto a la oponente, por lo
que la misma carece de elementos distintivos en el plano gramatical, visual y por sobre todo conceptual,
por consiguiente, y en consideración al posible riesgo de asociación o confusión en el público consumidor,
la solicitud se encuadra dentro de las prohibiciones del Aft. 2 inc. g). Que, exisüendo claramente una
relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al
servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca
pretendida por el solicitante es una copia de la adversa.-'(...)" .--

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)La oponente no puede
pretender apropiarse con exclusividad de un nombre que hace referencia a un tipo de lugar, es como si se

estuviese prohibiendo el uso de palabras como: Bar, Restaurant, Cantina. La razón para dar lugar a la
oposición ha sido muy muy débil. Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir que las

marcas en pugna en autos son distintas, y por ende, no confundibles entre sÍ.--(...¡+----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de GANANCLAS Y SERVICIOS

S.A., y manifiesta: "(...)Como se demostró en instancia inferior, en el caso de autos no se trata simplemente

de una palabra en común. Entre la denominación solicitada en autos y la denominación de mi mandante
existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta ya que tanto la
la marca de mi mandante parecen formar parte de una misma "familia de

ambas el mismo origen y que son ambas propiedad del mismo titular, pues asÍ,

marca derivada de la marca de mi mandante, es decir, una nueva variante de la



DIRECCIÓN NACIONAL DE

]W,\ GOBIERNOnTI- I PARAGUÁI
\W PARAGUAY I NTTUAT

#*-*, PRoPIEDAD
\I INTELECTUAL

PARAGUAY

Resolución.'& 1 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" 688 DE FEcHA 07 DE DIcIEMBRE DEzozo,DIctADApoR
LA DIREccróN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "Chaco'i Birreria Y ETIQUETA', CLASE 43, EXPEDIENIE N" 721212OL9,

SOLICTTADO POR LUCKT IIM ENTERTAIMENT S.A..

identidad propia y contribuye a su capacidad distintiva para individualizar en el mercado el origen
empresarial de los servicios que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente: --------

marca solicitada marca oponente

Denominativa

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 clases relacionadas que utilizan "BIRRERIA" como parte de su

denominación, tales como: LA BIRRERÍA BREWING CO., registro N' 538645, en la clase 32, registro N"

538646, en la clase 43, registro N' 538647, en la clase 35; BIRRERIAARCE &PASTRONE, registro N" 535940, en

la clase 32; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas con dicho
vocablo-BIRRERIA-a nombre de diferentes titulares y en clases relacionadas, por ende, esta Dirección no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en

registro.----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre las marcas "Chaco'i

Bineria Y ETIQUETA' en la clase 43 y la marca'LA BIRRERIA' clase 43. 
--------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

o
$§{

[-IAC
flRRtfll

Art.ls REVOCAR la Resolución N' 688 de 07 de Diciembre de 2020 dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

"Chaco'i Birreria Y ETIQUET¡r, Clase 43, Acta N" 721212019, solicitada a nombre de

LUCKY IIM ENTERTAIMENT SA

Art.2e

Art.3s


